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LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COM ERC IO 
DE AM ERICA DEL NORTE* 
Roberto ROSAS RooRic uEz** 
R ESUMEN: Sc trata de un ensayo quc 
analiza la rcgulaci6n de las marcas en 
cl T ra ta do d e Libre Comercio de 
America dcl Norte (fLCAN) y SU in-
Oucncia en la lcgislaci6n mcxicana. En 
la p rimcra partc, cl au to r cxplica de 
forma general cl contcnido dcl T rata-
do de Libre Comcrc io de America dcl 
Norte, para despues rcferirsc a las d is-
posiciones dcl capitulo XVll en ma te-
ria de propicd ad indus trial. Asim ismo, 
cxpliea la p~o tccci6n quc este tratado 
contcmpla para las ma rcas. Postcrior-
mcntc, c xponc la rcgulaci6n de las 
ma rc.-u en M exico mcdiante lcyes y 
lratados intcrnacionalcs. Por ultimo, 
rcaliza un cstudio comparat.ivo cntrc 
la Ley de Ma rcas espariola de 200 I, 
cl TLCAN y la Ley de Propicdad In-
d ustrial mcxicana. 
Palabras clave: marcas, propicd ad 
industrial, tratados intcm acio nales. 
ADSTRACT: In this essay the author ana/y(:es 
the rtgulation ef lradt-marks in the .NAFTA, 
and iu infl~nu on M exico's ugi.slation on 
thal mallu. In tl1t fal part, tlu: author 
explains in geru:ral /ems tlu: con/ml ef the 
.NAFTA, and efkrwards ht rifm lo the ru· 
ks ef Chapter XVII on industrial proptrty. 
M oreoUtT, lu: explains tlu: protalion derwd 
fiom tl,is Agremu:nl . i11 connutio11 wit/1 trade-
marks and later lu: riftrs lo tlu: nonnatiue 
fiamework ef trade-marks in Mexico, whith 
is a resull both ef ugislation and inttmatio-
nal lrcatia. Ftn.ally, lu: rruv:LS a comparison 
btlwun the Spanish Law on T rade-marks ef 
2001, the rul.ts ef .NAFTA and Mexico's 
law on Industrial Proptrty. 
D escriptors: trade-marks, industrial pro· 
pcrty , inttmalional treat~. 
Con refcrenci:u a la nueva Ley de t-farc,u de E.spaiia (Ley I 7 /200 I, de 7 de 
diciembre) en vigor a parrir dd 3 1 de julio de 2002. 
lnstruc1o r of Law S1. Mary's University School of Law, San Anto nio, Texas. El 
3utor agndc:« :a HC:c tor Cavazos su v:ilios.:a 3yuda e n l:i invcscigaci6n para I:\ rcalizaci6n 
de cstc 3rticulo 
Botct f,i Maica110 do Duec/10 Comparatlo, 
nucva scrie. ai\o XXXVI, mim. 107. 
rnayo-agos10 de 2003. pp. 641 -682 
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SUMARIO : L lntroduect6n. 11. ,Qi,, M ti 7 ,auulo de Lib,e Comerao 
de Ambu:a del Norte (TLCAN)? lll . now, capftulo XVI{, acerca de 
la propiedod i,,telectuaL IV. Apucaci6n de la 1egulact6n de fltarcas de[ 
nCAN al .ri.rtema juridico maicano. V . Mb:ico a, el orde11 mtema -
cional de/ derecho de marcas. Vl. 11/gunas riferencias de lo nonnoliua 
marcaria de/ TLCAN al ordenamienlo Mfxuiol (Ley de Mm cas del 7 
de du:innbre de 2001). V II. B,bliog,cifio. 
I. 1NTRODUCCl6N 
Una marca es todo signo distintivo que 1ndica que dctcrminados 
productos o servicios han sido elaborados o proporcio nados por 
una persona o empresa especifica. Este un concepto mundia lmentc 
reconocido en la actualidad, pero el o rigen de las ma rcas se re-
monta a la a ntigiiedad, cuando muchos anesanos re producian sus 
firmas o "marcas" en los productos que elaboraban con finalidad 
artistica o utilitaria. 
Y a traves del tiempo, estas marcas han evolucio nado de tal 
manera, que al presente se ha configurado un sistema de registro 
y protecci6n de marcas, confiable y eficiente. 
Este sistema, ademas de proteger a los titulares de las marcas, 
ayuda al publico consumidor a identificar y comprar bienes o ser-
vicios, que por su esencia y calidad, senalados por su marca "uni-
ca", satisfacen sus necesidades. 
Las observaciones anteriores sirven como introducci6n al presente 
trabajo formado por seis apartados, y que se inicia con una somera 
explicaci6n del TLCAN conlenida en el apanado I l , para luego 
entrar de lleno en el apa rtado Ill, a l estudio de las marcas que 
forma parte integral <lei capitulo XVU del propio tratado. Cabe 
destacar que el estudio completo de todas las figuras y normas 
que conLiene este apartado, se bas6 exclusivamente en la doctrina 
marcaria espanola . Excelentes tratadistas de Espana son citados a 
traves de sus obras con el fin de explicar la materia de marcas 
en el TLCAN. La reconocida trayectoria marcaria espanola, doc-
trinal y jurisprudencial, ahora se ve refiejada en su nueva Ley de 
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M arcas de l 7 de dic iembre de 200 I, que se inscribe como una 
de las m as ac tua lizadas a nivel inte rnacio na l en esta mate ria, g ra-
cias a las va liosas a po rtaciones de la rica vcta de auto rcs espa iio les. 
El apa rtado JV del trabajo explica como se a plic6 la regulac i6 n 
de ma rcas del TLC AN al sistema jurfdico m exicano, lo que nos 
permitc observa r la puesta e n practica de este im porta nce tratad o 
en el sistema juridico de uno de los Estados lirm a ntes del mism o . 
Cabe m enciona r que a traves d e inst rume n tos in tem aciona les, 
como es el TLC AN en este caso, se log ra dar vida a la con ver-
gencia juridica entre dos pa iscs de dis.tinta tradic i6 n jurfdica com o 
son M exico y Estados Unidos de America, y e n bue na parte Ca-
nad a, a unado a la asimetrfa ·existe n te en las cconomias de los tres 
paises. En este mismo a pa rtado se explica justa men te la inOuen cia 
q ue tuvo el Acue rdo sobre los aspectos d e los De rec hos d e P ro-
piedad Industrial relacio nados con e l Com ercio (A OP[C) e n la le -
gislaci6 n ma rcaria mexicana desdc antes de la lirma de l T LC AN, 
asi como e l impacto de estc Acuerdo a n ivel m und ia l. 
El apa rtado V muest ra la inserci6 n de M exico e n e l contexto 
internaciona l ma rcar10 . Se enumeran los tra tados inte rnaciona les 
q ue M exico ha suscrito, asi como los que no ha firmado en m a -
teria m a rcaria . 
Fina lmente, el a partado VI contiene las re fo re ncias a la nueva 
Ley de Ma rcas espa iiol-a del 7 de dicie m bre de 200 I a partir de 
las disposiciones del TLCAN y con a lgunas observacio nes a la 
legislac i6 n mexicana vigente, en cua nto a de te rminadas figuras y 
no rmas comparables de l de recho m a rcario . 
IL i Q UE ES EL TRATADO DE LIBR£ COM ERCIO 0£ AMERICA 
DEL NORTE (TLCAN)? 
En los prime ros meses de 1990, representa ntes del gobiem o de 
Mexico iniciaron platicas con representantes del gobierno de Es-
_tados Unidos d e America pa ra analizar la conven iencia de esta-
blecer negociaciones pa ra la firma de un T ratado de Libre C o-
mercio entre a mbos paises y que a dem as incluyera a Canada .1 
1 Vax Pcrcznicto Castro, Lcond, Der.ck inu:ma,:i,,nal prwada, pa:ri,c guieral, 7a. ed., M e- . 
xico, 2001 , p. 257. Como sc;iiab el cit3do autor, un acuerdo de librc come rcio signilica que 
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La intenci6n de lirmar un tratado signilicaba una de las medi-
das mas audaces e importa ntes en el futuro econ6mico de Mexico, 
ya que representaba una mayor integrac1on con la ·conomia m as 
desarrollada y fuerte del m undo a pesar de la di stante vecindad 
en tre los dos paiscs.2 
El primero de enero de 1994- cntr6 e n vigor el TLCAN suscrito 
por los jefes de Estado de Mexico, Canada y Estados U nidos de 
America y que fue ratilicado por los 6 rganos legisla tivos de los 
tres paises. 
Partiendo del establecimiento de una zona de libre comercio 
acordada por las tres partes, el tratado cs un conjunto de rcglas 
que sirve para nom1ar · tos intercambios de capi ta l, me rcandas Y 
serv1c1os que, desde Ince tie mpo, tienen lugar e ntre las tres na-
ciones. 
Estos intercambios se reg[an po r un conjunto de acuerdos Y 
disposiciones de caracter sectorial, cuya vigencia limitada desalen-
taba las inversiones, en especia l las d e la rgo plazo, ya que intro-
ducian un elemento de incertidurnbre con respeclo al futuro de 
las ventajas mutua rnente acordadas. Actualrnente, el tratado pro-
porciona seguridad y conlianza a inversionistas y exportadores so-
bre los intercarnbios que pueden realizar, ya que detallan los pla-
zos y modalidades de desgravaci6n; se establecen reglas para 
deterrninar el origen de los productos y, asi, privilegiar los in ter-
carnbios entre los tres signatarios del tratado. Se crearon, adernas, 
instancias y rnecanismos para resolver las diferencia.s1 que pued an 
los paiscs p;a,rucipantes en c.1 mis,no, a.,,umcn cl compromi.so de dcsgr.H-:1.r los ar2nceles p:ira 
cl comcrcio de sus productos, asi como c.sublcccr la.s cond1cionc.s fa\''Orablcs par.l un incrc· 
mcnto dcJ comcrcio de sus scl"rici05 c invcrsioncs, actividadcs quc sc dcbcn re:alinr dcntro 
de los pla U>S quc cl m15mo acucrdo csc,.blco:. A la ,-cz, csos paiscs-pan c sc obligan a 
conscrvar u·na politica ar:1ncclaria comUn rcspcclO de productos y de sc1vicios quc no tcnp n 
origcn en la zona. De c:..sta mancra.., los :a.cucrdos de l1brc comcrcio siucm:itizan los dcrcchos 
y l:u oblig:,cioncs de l:u paru:s en un documcnto quc cllas mism:u han dccidido cumplir 
, V(;UC. Weintraub, Sidney, Malnrnl1ru4 pq, a,rwcnia,aa, TLC: i/nJ,t'oafm o tiwom,, d, ,a,ru,mw?, 
Mexico, I 994, p. 299. Scnala cl au10r citado quc b rclacion Mcxico-Est.,dos Unidos de Amerio, 
csti marcada por gra.ndcs tcnsionc.s; la.s di[c:rc:ncias scp:u.1n :i las dos paises, mic.ntr.U que 
su dcpcndencia mutua los accrca, y quc ambas fuc.-.:u csC.'\Jl sicmp,c prcscntcs. 
3 Vc.:uc Pcrcznict0 C:utro, Leonel, op. cil., nota I, p. 259. De cntrc los mc!Odos p3r.1 
re.solver difcrcncias, el :1ut0r c.it:ado dcst."lCl cl mccanismo de soluci6n de conLrovcni:u Y 
,c/iala quc sc: uaci dcl mctodo mis complcto de los cstablccidos en cl TLCAN par.> logr.ir 
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surgir en cua nlo a la inLe rpreLaci6 n y a plicaci6n del tra lado. T od o-
esLc conjunlo d e reglas pcrmiLen, pa rticularmen te a M exico, ex-
po rLa r m as, a Lracr invcrsiones y c rear m as empleos m ejor rem u-
ne rados. 
El Lra lado rcconoce, e n los plazos d e desgravaci6n , las difere n-
cias q ue exis ten e n cl g rado de d esar rollo de las Lres econom[as. 
A partir del prime ro de ene ro de 1994, Estados U nidos de Am e-
rica elimin6 los impuestos con que grava el 80 por cien to d e las 
exporLaciones d e Mexico y elimin6 las cuotas exisLen tes para nu-
merosos produclos. G racias a ello, M exico export6 de inmediato, 
sin cuotas y sin impueslos, texLiles, a utom6viles, estufas de gas, 
ganado, fresas y otros producLos. A Canada se pudo exportar~ tamb ien 
d e inmedia Lo, cen.reza, equipo de c6mputo, pa rtes de televisiones, 
c ntre o tros bienes. 
Mexico a su vez, abri6 sus fronteras, de inmediato, a solamente 
el 40 por ciento de los produclos q ue irnportaba, la mayoria d e 
los cua les no se producen en Mexico, como son fotocopiado ras, 
videocasete ras, maquinaria, equipo electr6 nico e instrume n tos d e 
precision . 
Es ta dife renc ia en los plazos d e desgravaci6 n co nstituye u n re-
conocimiento. efectivo a la asime tria existe nte en las econom [as de 
los Lres paises y pro porciona, a los empresarios mexicanos, un p la-
zo adicional para a da plarse a las nuevas circunsta ncias del tratado. 
Conviene recordar , por una pa rte, que la a pe rtura de la econom fa 
mexicana a" la compe tencia intemacion al tuvo lugar con el ingreso 
de Mexico al General Agreement of Tari.Ifs and Trade (GA TT -Acue r-
do Ge neral sobre Ara nceles Aduane ros y C ome rcio-),4 y q ue las 
soluci6n a conniclos quc sc suscitcn cnt.rc las pan es y . son de cua.uu tipos principaks: cl 
prcvisto en cl capitulo XI, sccci6n B, en materia de inversi6n; cl cstablccido en cl aniculo 
l ◄ 15 para scrv icios £i n.ancicros; la rcvisi6 n y soluci6n de controvcrsia.s en matccia de anii-
dwnpVI! y cuo tas com pcnsawrias previscis en cl capilUlo XIX; y las disposicioncs instilUcio-
nalcs y procedimicn<0s para la soluci6n de contro,·e rsias dcl c:ipilUlo XX. 
, El C A TT fue sustituido por la OMC, misma que fue crcada por las negociacioncs 
de L-, Ronda Uruguay (1986- 1994). El 15 de a bril de 1994 sc lirm6 en Marrakech , Marruc-
cos, c.l acucrdo por cl quc sc ere:, la O MC, fuc cstablccida cl lo. de enero de 1995, ticne 
su sede en Cincbra, Suiza, y cuenta con 144 micmbros hasta cl lo. de encro de 2002. El 
prop6sito de la OMC cs ascgurar que las con-ientcs comercia lcs circulcn con la maxim a 
facilidad, libcrud, cquidad y prc,·isibilidad posiblc. Cabe recordar que la funci6n que ejerci6 
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empresas mexicanas han sabido e nfre ntar el re to l Po r la otra, que 
todos los sectores productivos fueron consultados desde antes de 
iniciar la negociaci6n sabre los plazas y modalidades quc 11sumi6 
la dcsgravaci6n con Canada y Estados Unidos de America y que la 
eonsuha se prosigui6 a todo lo largo del proccso negociador.6 
Este tra tado form a pane d e o tros quc l1vl ' xico h a suscrito 
con diversos paises y regiones.7 T odos e llos intcg ran la estrategia 
cl CATT, desdc ,u crc;ic,6n en 1947- 1948 y 3 lo l>rgo de ,u, ocho ro nd:u de ncgoc!acioncs 
comcraalcs rcaliz."ld,as, foe sicmprc una fonci6n od J...oc, sin una. b:uc Ju1id10 propt3 mc.n~ 
d,clu En cl c:ampo dd dcrccho in1cm3c1onal no >e rcconocfa al CA n · como una o,vn,-
ua6n. 
~ A la concluso6n dcl cx;imcn de l:u poliuc:u comc, coalc.s de Mexico, cl 16 de ab,,I 
de 2002, b OMC >enal6 quc dc.sde cl 3ntc,;o r examen de i u, poliuca> comcrcblc.s, rcaliudo 
en 1997, Mexico sc h3 com·crtido en un cxcckntc CJcmplo dcl papcl quc cl comcrcio Y. 1• 
invcrsi6n c.xlranjcr.a pucdcn dc.scmpciiar como caulrz.adorc.s. de la modc1ni-z.ac i6n econ6mic::i 
y cl crccimiento Al scrvirsc de los compromi.sos 10tcmacio n2.lcs pa, con.sol,dar cl dison• 
ciamic.nlO de las poliLicas oricntada.s h3ci:.1 la acliv1dad n.:ic lonal quc sc habian :-tpfiado 
nntcriormcnlC, los cnc:irgados de la adopc,6 n de dccu1onc..s poliuc a.s h:in promovido un 
circulo virtuo>a de dc.srcglamcntac16 n, c:unb,os c.strucwralcs, c rcc1m1cn10 de la produetivid~d 
c ingrc.s.os per d pic mis dcvados quc han convcrudo 3 J\tcxico en un mlcrloculo r comcrci3l 
cada vcz mis atracovo y en un polo de a1racci6 n de la ,nvcm6n cxtnnJcra Enc p,occ.><> 
ha s1do 1mpulsado c:scncialmcnlC poi un.a -agrcsi\'·a poliuo de llbcnl1za.ci6 n rcciproc:a, re.for· 
ud• por mioaci,-:u un,latcra lc.s y compromisru mululatcralc.s, ,-case O MC, Examen de l:u 
poliucu comcrcialc.s, Mlxico, abril de 2002, hnp·//u,wu,.wt,, or:/,panuJvtnJ· 
top_,/tpr:,.J/ tp 190_1 hlrn, p. I. 
G Vl:uc Tratado de Libre Comcrc,o de Amcnca dcl Norte, Texto Ofic ial, Mexico, 
1994, p . vu. 
7 El panorama general de los traados de li brc comcrcio , .ucmos por Mexico c.s cl 
,igu,cntc: Mcxico-E>tados Unidos de America y Canadi., Mlx.ico-Costa R.ic>., Mbcico-Co-
lombia y Venezuela; Mlx.,co-Bolivia; Mlx.ico-Niaragua; Mcx1co-Chilc, Mc.x:ico-Uni6 n Eu'.°' 
pea (15 paiso); Mcxico-lsr.,,cl; Mlx.ico-EI Salvador, Guatemala y Honduras; Mlxico-Asoc13• 
ci6 n Europe:, de Libre Comcrcio (lsL,ndia, Licchtcnncin, Norucga y Suin). Adcmis sc esci 
con>idcrando la negocia.ci6n de acucrdos de hbrc comcn::io con J ap6n, Singapur y P.uumi. 
Y >e c.sli rc;iliundo un c.studio ,obrc la , ·iabilicbd para la cclcbraci6n de un tnc:ido con 
J amaica, lklicc y cl Mcrcosur (Br:u,1, Argcncina, Uruguay y Paraguay). Para cl prcscntc 
c.studio convicnc dc.sc:icar cl Tr.ie1do de Libre Comcrcio Mcxico-Uno6 n Eu,opc.'-, particular-
. mcntc la prcscncia de Espan3 en C.Sle tr.iudo y SU concxi6n con cl TLCAN. Mcdi>nlc cl 
TLCAN, MCxico sc ha convcrtido en una 3l.C'3.Cti,-a 11plar.aforma de cxpon:aci6 n" :i i ,-:uto 
mcrcado de Estado, Unidos de America y Canada, adcm:i, d e , u propia poblad6n 
como mcrcado intcgr:,do por 100 millonc.s de con>umidorc.s. Mexico c> cl pucntc enlrc dos 
granda potcnci:u: E>cados Unidos de Amerio y b Uni6n Europa. Y para los paisc.s comu-
ni1:1rios, Mlxico puedc h3ccr rcalid:ld cl ,ucno de todo cmprcsario e n cl mundo: ,ender su> 
productos o >ervicio, a Es12dos Unodos de America, cl p3i> mis podero>O dcl plancta. E>p:uia 
csd frcntc a uru oportunidad unica, apro"cchando quc la rcbci6n hispano-mcxiana de c.sws 
ulcimo, :tnos >e ha car.ictcrizado por la ccrcania y a lidcz., 1:1nto de l;u rcbcioncs ofici,lcs, 
como de lu rclacioncs quc. involucran a bs do.s .socicdadc.s. Convicnc tuccr un sumario 
:tccro de como "" :tbrio la pucn:a al rcncucntro. Vc:tse Meyer, Lorenzo, £/ CtUtw .1 el ofu», 
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mexicana para ampfo1r y diversificar sus vfn culos co me rciales y 
econ6micos.8 
El con teniclo9 del TLCAN es como s1gue: 
las rclaciones de Mexico y Espaii., en cl siglo XX, un, >puesta equivoc.,da, Mbtico, 2001, 
p 252. Este au<0r scnala que despuc.s de la eonnicc.iva relacion quc siguio a la indepcndeneia 
de M Cx,co -a Espana le cost6 mucho accptar quc no tcnia m3..s :1ltcrn:Hi\":1 quc tr::uar en 
un piano de igua.ldad :i su c.xcolonia- I.a gucrra c ivil cspa.flo la a.cc, CO, como nunca, a los 
gobiemos de Mexico y Espana. Tras la derrota de la republic:, cspaiiola , Mexico recibi6 
CC?" los braz.os abicrto.s :a muc hisimos rcfugiados rcpublicanos: ho mbres, mujcrc.s y nirio s, 
quc huian de Esp3iia en condido nc.s dc.sa.nros.-u. Y cl gobicrno mcxicano mantuvo sus re• 
IJe ioncs poli,ios eon cl gobic rno cspa.no l en cl cxilio, lo ,u.xilio en lo quc pudo y no bu,co 
llcg:i r a un ocucrdo con cl regimen pre5idido por el dicL>dor Francisco Franco. En suma, 
. t, rclaci6n o r.cial de Ma ieo hast.a 1977 fue eon una rcpu blica que no cxistfa y la relaci6 n 
real fuc con la Espan:, a la que no reeonocfa, la dcl regimen de Franeo . La mucrle dcl 
dic1.:1dor espanol en 1975 y la sorprcndcnte <ransicion a la dcmocraci,, pocsidid, por el rcy 
juJ.n Cailos de Borb6n, quc rinalmcntc. resultaria un modclo e n su gCncr01 moc.iv6 quc cl 
18 de mano de 1977, cl prcsidcnte de Mexico, J ose L6pcz Po,·Lillo y cl prcsidcnte de I, 
rcpUblio c.sp:a OOl:l, JOSC Maktonado, anunciaran en "Los Pinosn, la rc.sidcnda oficial dcl jcfc 
dcl Ejecutivo mcxicano, quc a mbos habian acorda.do cancclar las rclacioncs diplom:iticas 
quc sus rcspccc.i,·os gobicmos habi:tn mantcnido a lo largo de 32 anos El 28 de marzo de 
1977, en Paris, los cncargados de la politica exterior de Mexico y Esp,na intcrcambiaron 
nola.S en \-i nud de las cuales quedaban csublccida.s L-u rcla.cionc.s diplomjtica.s cntrc la re~ 
pllblica mc.xiCi\n.a y cl Reino de Espana. Al mes siguicn tc, e n abril, cl primer mini.s,ro 
e:spailol, Adolfo S u:ircz hizo una ,isica o ficial a MC.Xico a la quc le scguirian mucha.s otras 
en ambas dircccioncs. En l 978, Espana sc dio una Constituci6n dcmoc ri tic a, pc sc 
a quc en fcbrcro de 1981 sc intent<) un golpc militar quc no solo rr.ica,6 sino que :,.cclcro 
la march> de EspJ.iia a la dcmocracia.. En 1982, la, cleccio nes fuero n g:,nadas por cl, hasta 
hacia poeo Liempo, proscri10 Partido Socialisu Obrero Espanol, y de csta m.>ncra la lran-
sici6n cspario la habia concluido. Po r cl lado mex.icano, su vicjo autorit;1rismo cs dcrrotado 
hasta cl r.nal dcl siglo XX (cl 2 de j ulio d e 2000) y de csu maner> Mexico eomplctaria su 
prolongada U'3nsici6n a la dcmocracia. As.i sc a bri6 la pucrc a l rcnc ucntro y Unicamcntc 
cntonccs b rcl3ci6n cntre Espana y Mexico cstaria, en tcrmino s politicos, en un piano de 
no rmalid:id , lo mismo que de igualdad. 
a El ingreso de Mexico al CATT signir.co cl inicio de su apcrtu r> comcrcial y su 
procc.so de intcgraci6n econ6mica co n cl mundo, csto le ha pc.rmitido convcrt.irsc en una 
potenci, eomcrcial mundial -dcntro de l;u diez primeras- y la primera en America L>t.in:t, 
eon una parc.icipaci6n dcl 43¼ en las cxportacioncs <Otalcs de la regio n y 38¼ dcl total de 
13s importacionc..s, ,i...~ Enlaa Mc.\-u:antl, M C.xico, Secrec.rfa de Rcl:icionc..s Extcriorcs, julio-
:igosto de 2000, p. 4. Las cifras mas rccicntcs indican quc cl PIB de Mexico p:tra 2000 
supcro por primera ,·cz al de Brasil, cl de Mexico rue d e 578,000 milloncs de do lare5, y el 
bra, ilcno de 558,000 milloncs, adarando quc los numeros dcl PIB de ambos paiscs solo 
rcOcj:in los procc,os dcvaluatorios dcl rc.-tl brasilciio y rcv:1.lua<0rios dcl peso mei<icano . 
9 Vcase A<bme Goddard, Jorge, Con1rn1o, ~IUlUJ ao Ambun dd Nort,., rlgim,n jouubco, 
Mexico, 1999, p. I. Pone de manir.cs10 e5te :iu10r que !Odo cl contenido del TLCAN, desdc 
d punco de \'ista juridico, puedc sintec.izarsc diciendo que procur:i la un,formid;td o a1mo• 
ni:zaci6 n de bs politicas de comc.rcio exterior de los trc.s paises. L, idea subyaccntc cs quc 
cl libn: eomercio cs un mcdio adccuado para cl dcsarrollo de lo, pueblos. Pcm ni l;u polit.ic:,.s 
de comcrcio exterior ni cl mismo u-.uado son en rc:ilidad cl librc comcrcio. Estc sc form:t liu 
e n los contratos inlcrnacion:1lcs quc cclcbr:ln los partic ulai-cs (pcrsonas o cmprc.sas) con c l 
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Prcambulo. 
Primera parte. Aspecws genr:raus: 
Capitulo I. Objc1ivos. 
Capitulo 11. 0cfinicioncs gcncralcs 
Seg,mda parlt . Comemo tU bienes: 
Capi1ulo Ifl. Trato nacionaJ y acceso de bie ncs a l mere.ado. 
Capitulo rv. Reglas de origcn. 
Capitulo V. Proccdimicntos aduancros. 
Capitulo Vl . Energia y pctroquimica basic.a. 
Capitulo VII. Sector agropecuario y m edidas sanitarias y fitosa-
nitarias. 
Capitulo V1 I 1. M cdidas de em e rgcncia. 
T r:rcr:ra pa,u. Barrr:ras ·ucnicas al comacio: 
Capitulo DC Medidas rclativas a la normalizacio n . 
Cuarta parlL Compras del sector pubb.co: 
Capitulo X . Compras dcl sector publico . 
Q.uinta paru. lnverswn, servu:ios ) ' asunws rtlacwnados: 
Capitulo X I. Inversion . 
Capitulo Xll. Comerc10 1ransfron1crizo de scrvicios. 
Capitulo XlIT. Telecomunicacioncs. 
Capitulo XIV. Servicios financieros. 
Capitulo XV. Politic.a en materia de compe te ncia, mo nopolios Y 
empresas de Estado. 
Capitulo XVl. Entrada temporal de personas d e negocios. 
Stxta parlL Propidad inulutual: 
Capitulo XVII. Propicdad intelectual. 
Siptim.a pa,IL Di.sposiciones administratwas instilucionaw: 
Capitulo XVIII. Publicacion, notificacion y administracion de leyes. 
Capitulo XIX. Revision y solucion de controversias en materia 
de cuotas antidwnping y compensatorias. 
Capitulo XX. 0 isposiciones institucionales y procedimientos para 
la solucion de controversias. 
fin de in<crc:,mbiar biencs y sen,icios. l...:u politicu de comercio extc:rior y los tr.uados de 
l1brc comcrcio son, por dccirlo a.si, Unicamcntc las esccnogra.faa adccuada p3ra quc 2ctucn 
los verdaderos :.genlCS dcl librc come.-cio que son los impon:adorcs, expon:adorcs, fabricanLCs, 
las emprcs:u y cmprcsarios en sum2. El TLCAN fija condiciones que supucst:imenlC han 
de facilitar la cclcbnci6n de contratos comc1-cialc.s intcm:icion2les, como c.xponacioncs c 
import:ieioncs, con<ntOS de tn.nsrercncia de tccnologia., liccncias de uso de m:.rcas o p:.LCnlCS, 
contrat.os de t.raruport.c de mcrc:anc~ conlratos de prcstaci6 n de scrvicios, clCCtcra. 
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Octavo paru. Otras disposicio11es: 
Capitu lo XX.I. Excepciones. 
Capitu lo XXIL Oisposiciones fina les. 
Anuos. 
Acuerdo de cooperaci6n a mbicntal. 
Acucrdo d e coopcraci6n la bora l. 
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La O rganizaci6n Mundial del Co me rcio (OMC) public6 recien-
temente la sigu ien te informaci6n sobre Mexico: 
En la actualidad, el TLCAN siguc rcgistrando una importancia eco-
n6 mica funda m enta l. Concretamente Estados U n idos de America 
es, con mucha difc rcncia, cl principal interloc utor d e M exico ya 
quc e n 2000 fue cl provecdor de aproxi madamentc cl 73% de las 
impo n acioncs dcl pais y cl lugar de destino de a proximadamcnte 
cl 89% de sus cxportaciones. En csc mism o aiio, Canada ocup6 cl 
segundo lugar cntre los lugares d e destino d e los productos mexi-
canos, con cl 2% aproximadamente de las cxponaciones. Al mar-
gen del TLCAN, ningun pais absorbi6 po r scparado mis d el I% 
dcl total de las expo rtacio nes mexicanas. 
A pesar de la rcciente disminuci6n del ritmo de c rccimicnto, 
(cabe mc nciona r quc a la fecha ya se ha inic iado su rccuperaci6n) 
los rcsultados econ6 micos generates de M exico durante los ultimas 
cinco aiios han sido positivos. Entrc 1997 y 2000, el PIB crcci6 a 
un ritmo anual d el 5.2%; cl comcrcio de mcrcancias de M exico 
aumcn t6 a un a tasa media a nu al dcl 17. 1 %, que es la mis elevada 
entre los 20 micmbros de mayor tam ai'io d e la OMC, con una 
ligcra vcntaja de las importac iones sobre las exportacioncs. Este 
proceso ha llevado a parejado un fuene incrcmento d e la inversion 
que ha a u m entado considcrable m e nte : e ntre 1997 y 2000, las 
inversioncs privadas crecicro n a un tipo medio anual del I 0.6%. 
,Durante ese periodo, M exico atrajo aproximadamente 44,000 mi-
llo nes de d6lares estadounidenscs en inversiones extranjeras dircctas. 
Sustentaron cstos buenos rcsultados una serie de politicas ma-
croecon6micas s6lidas caracterizadas por un tipo d e cambio estable 
y por sendos declives d e la inflaci6n y del desempleo.10 
10 VE3sc OMC, op. cit~ nota 5, p. 2. 
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III . TLCAN, CAPITULO XVIl, ACERCA 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
En este apartado sc estudiara n e n primer tc rmino los aspectos 
gencrales de este cap1tulo aplicables a todas las instituc iones juri-
dicas de la propiedad intelectual, posteriormente se veran las dis-
posiciones espedficas corresp<;>ndiente a las marcas y fina1mentc se 
a nalizara la aplicaci6n coercitiva de los dercch os d e propiedad in-
tectual comunes a todas las figu ras de esta misma disciplina, pero 
seleccionando . lo rela tivo a la ma rca. 
I . Aspect-Os general.es 
A. Naturak<-a y timbiw de la.s obl,gacione.s 
Cada una de las partes se comprome te a o torgar en su te rri-
to rio, a los nacionales de las o tras partcs, pro tecci6 n y defensa 
adecuada y eficaz respecto a los derechos de propiedad intec w al 
y asegurara que las medidas destinadas a de fende r esos derechos 
no se conviertan a su vez en obstaculo al comercio legitimo.11 
Igualmente con objeto de otorgar la pro tecci6n y defensa men-
cionada en el parrafo anterior, cada una de las panes aplicara 
c uando menos este capitulo y las disposiciones sustantivas de los 
diversos convenios intemaciona1es en ma teria de propiedad inte-
lectual que se mencionan en el texlo correspondiente, a dichos 
convenios los tres pa1ses deberan adh erirse si aun no son signa ta-
rios de ellos a la fecha de entrada en vigor del TLCAN. 12 
8 1 Protaci6n ampliada 
Cada uno de los paises signatarios podra o torgar en su misma 
legislaci6n intema protecci6n mas amplia a los derechos de pro-
piedad intelectual que la requerida por el propio tratado.13 
II TLCAN, Ut. 1701.1. 
12 TLCAN, art. 1701.2. 
13 TLCAN, art. 1702. 
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C. Trato naci.or1al 
Los diversos puntos que consigna esta disposici6 n se pued en 
resumir de la siguiente manera: tra to no me nos favo rable del q ue 
se o to rga a los pro pios naciona les; 14 e liminaci6 n de requisitos para 
recibir e l t rato nacional;15 excepciones en c ua nto a procedimientos 
administra ti vos y judiciales;'6 adquisici6 n y conservaci6 n d e los de-
rechos conforme a otros compro misos multilatera les concertados 
baj o los a uspic ios d e la Organizaci6 n Mund ia l de la Propiedad 
lntelcctua l (OMPI). 17 
D . Control de pracLicas o condici.onts abusi.vas o contrarias 
a la competmci.a 
Se re fie re a la ado pci6 n de medidas para impedir la conces1on 
de licencias quc impliquen abuso de los de rechos de p ropiedad 
intectua l con efecto negativo pa ra la compe tencia en el me rcado 
correspondiente.18 
2. M arcas 
A. ConupLo de marca 
El tratado formula el concepto d e marca, e n se~ida enuncia 
ad exemplum los signos que pueden cons tituir una marca, luego se-
iiala a lgunos cipos de m a rcas y te rmina faculta ndo a las pa rtes a 
estab'lecer la visibilidad d e los signos como condici6 n pa ra su re-
g istro. T odo lo anterio r e n un mismo precepto. H e aq ui el texto 
correspo ndiente: 
H T LCAN, arL I 703. 1. 
1; TLCAN, a rL 1703.2. 
16 TLCAN, arL 1703.3. 
11 T LCAN, arL 1703 4 . 
1a TLCAN, a rL 1704. 
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Articulo I 708. 1. Para los cfectos de este tratado, una marca es cual-
quier signo o cualquier combinaci6 n de signos que pem1ita distin-
guir los biencs o servicios de una persona de los de otra, inclusive 
nombrcs de personas, disci'ios, letras, numeros, colores, elementos 
ligurativos o la forma de los biencs o la de su empaque. l.,,'\s marcas 
incluiran la.s de servicios y las colectivas y podran incluir las mar-
cas de ccr1ilicaci6n. Cada una de las partcs podra establecer como 
condici6n para cl rcgistro de las ma rcas que los signos scan visibles. 
Del conceplo anterior y de acuerdo a la doctrina se desprcnden 
las notas caracteristicas de la marca: a) Caractcr inma terial b} Ap-
titud diferenciadora c) ldcruifica productos o servicios d) Vincu-
laci6n a la regla de la especialidad e) Ambito dondc ope ra la 
marca.19 En c uamo a la vinculaci6n a la reg la de la cspecialidad, 
conviene agregar que esta caracteris tica se encuentra relacionada 
con la clasificaci6n del registro marcario; y en cuanto al ambito 
donde opera la ma rca, el mismo documcnto dispone que se trata 
del mercado consti tuido por las pan es d el tratado. 
Dcbido a la condici6 n para el registro de la ma rca de que los 
signos scan visib!cs, se discute e n la actualida d si dicha condici6n 
excluye la posibilidad de registrar los nuevos tipos de marcas: so-
noras, olfativas, gustativas y tactiles,70 como acontece en otras le-
gislaciones. Y la dificultad radica en lo problematico de poder 
acreditar la observancia de la condici6n d e que el signo sea visible, 
es decir que sea susceptible de ser represem ado graficam ente. Re-
cordemos, sin embargo, que est.a condici6n a que estamos refirien-
donos, es facultativa para cada una de las pa n es del tratado. 
B. Dr:ru hos del titular de marcas regi.stradas 
El tratado es m uy claro al establecer en una secci6n de uno 
de sus articulos el alcance de los derechos, especificamente la fa-
cultad general de prohibici6n o ius prohihendi que disfru ta el ti tular 
de una marca registrada: 
19 Vwc Fuenlc Gu-cia, Elena de la , Propidad 111dustna~ ,,.,;,, 7 practua, Madrid, 200 I, 
p. 122. 
20 Vwc Fcnandez-Novoa, Carlos, T,auu/o iobrt d,,uJzo de maruu, Madrid, 200 I, p. 4 1. 
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Articulo I 708.2. Cada una d e las pan es otorgara a l Li 1ular d e una 
mare.'\ registrada el de rccho de impcdir, a 1odas las personas que 
no cucntcn con el conscn limiento del titular, usar en cl comcrcio 
signos identicos o similares para bicncs o scrvicios quc scan identicos 
o simila res a aquellos para los cuales se ha rcgisLrado la ma rca dcl 
titular, cua ndo dicho uso gcncrc una probabilidad de confusio n. Sc 
prcsumira la proba bilidad de confusion cuando sc use un signo iden-
lico para biencs o scrvicios idcnlicos. Los d erechos a rriba m cncio-
nados sc otorgaran sin perjuicio de dcrcchos prcvios y no afectaran 
la posibilidad de quc cada una de las pa n es rcconozca dcrcchos 
sobrc la base del uso . 
Lo primcro que se toma e n conside racion e n esle apartado es 
la figu ra jundica del riesgo de confusio n , mism a figura que la 
doctrina se i'iala sin lugar a dudas como una de las claves funda-
m entales de l d e recho d e m a rcas. Y debem os e mpezar por reco-
nocer que e l riesgo de confusio n es una de las figuras centrales 
del derecho de la compe te nc ia d esleal y d e l de rec h o de m a rcas. 
El p restigioso tratadista espai'iol Fernandez-No voa sei'iala : 
En efecto, el riesgo de confusio n de una marca con otra marca 
constituye una picza o mecanismo que opera en diversos sectores 
del si.stema de marcas. Una de las prohibicio nes basicas que pueden 
bloquear el acceso de una marca a l R egistro consiste, precisam ente, 
en la existencia de un r iesgo de confusio n de la marca solicitada 
con una marca anteriorm ente regis trada. 21 
Ag rega que el riesgo d e confusio n s iempre tendra que estable-
cerse d esd e la pe rspectiva d e l publico con sumidor inte resad o en 
la ~dquisic io n d e productos o servic ios. Poste riormente esp ecifica 
que e l riesgo d e confusio n gira e n tomo a la sem ejanza d e los 
signos distintivos enfre ntados, as[ como d e o tro fac tor b asico d e-
terminante: la identidad o simi litud d e los produc tos o servic ios. 
Concluye: " uno y o tro fac to r trazan conjunta m e nte las fro nteras 
del iu.s prohihauli atribuido a l titu la r de la marca registrada".22 
21 Vwc ihid<m, p. 190. 
22 /1,uum, p. 264. 
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Con el prop6silo de profundiza r en el d e recho qu la disposi-
ci6n en comcnlo concede a l LiLUlar de la ma rca regislrada, la a u-
tora espai'iola De la Fueme Garcia soslienc que c l Li LUla r de la 
m arca: 
No ejercc un sei\orio absoluto sobrc cl s igno sino quc so lamcntc 
ejcrce un sciiorio sobrc los productos o scrvicios para los quc ha 
registrado la marca. Tan s61o pucde oponerse frente a los quc la 
utilicen en los productos idcn ticos o scm ejantcs. El 11u prohihendi que 
concede la Ley para impcd,r la utili zaci6n de la m :uca sc cxticnde 
solamcntc a una clasc de productos o servic,os concrc ta, pe ro no a 
tod os los productos quc sc idenuliqucn con la m isma m arca .73 
Claramenle se observa que la condici6 n fundamemal para im-
pedi r el uso de la marca surge sicmpre que la similiwd cnLre los 
bienes o servic ios y la sem ejanza enlre los signos gencrcn una 
probabi lidad de confusion, y mas obvio aun, si Lienen la calidad 
de ser ide nLicos. 
Esla disposici6n se refiere basica me nle a la facul tad nega tiva o 
ius prohihend1 que corresponde a l titular de la marca registrada y 
se complementa con las facultades positivas o ius uundi concedidas 
al tilular de la marca registrada por este tratado y que mas ade-
lante veremos. 
C. Uso de la marca 
El tratado sei'iala en el apartado correspondienle24 que cada una 
d e las pa rtes podra suped itar al uso la posibilidad de registro . N o 
09stante , e l uso e fectivo de una m arca no sera condic i6n para la 
presentaci6n de una solicitud de registro . Y en su parte final es-
tablece que las panes no denegaran ninguna solicitud por e l solo 
motivo de que el uso que se pretenda no ha tenido lugar a ntes 
de la expiraci6n de un lapso de tres anos contado a partir de la 
fecha de la solicitud. 
n Vcax fucnt.c Card~, Elena de b , op. cil., nOL"l 19, p. 141. 
24 TI-CAN, a_1L 1708 3 
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La doc trina conside ra que el uso no es indispensable para e l 
nacimienlo de la ma rca, es d ecir, e l hecho de que los bienes no 
circule n e n cl trafico mercantil no significa q ue la m a rca no nazca. 
"El uso sola m enle es necesario pa ra la conservaci6 n de la ma rca 
y ma ntenimiento de! derccho de fo rma indcfinida; y, en t'.tlLi ma 
insLanc ia, eviLa r la caducid ad de la mism a".25 
D. Procedimunl-0 para su regi.stro 
Cada una de las partes se obliga a esLablecc r un sistema pa ra 
e l registro de las m arcas, trata ndo de simplificar las fo rmalidades 
a cumplir pa ra adquiri r y mantener el d erecho sobre la m arca. 
EsLa simplificaci6 n se traduce en sujeLar e l registro de marcas a 
dc te rminados requisitos uniformes, de ntro d e lo posib le, en los paf-
ses firma ntes de) lra lado. 
El tratado csla blece condicioncs basicas para normar e l p roce-
dimicnto de registro de m arcas y so n condic ion es muy genera les 
que co ncedcn de rcchos mfnimos a l soliciLan te. 
Las disposiciones re la tivas a l cstablecimie nto de! sistema para c l 
registro d e m arcas, se enuncia n d e la sig uie nte m anera: 
a) El examen de las solicitudes; 
b) La notificaci6n que deba ha ce rse a l solicita nte acerca de las 
razones que funda menten la negaciva de registro de una marca; 
c) U na oportunidad razonable para que el solicitante pueda res-
ponder a la notificaci6n ; 
d) La publicaci6 n de cada m a rca, ya sea antes o poco despues 
d e que haya sido registrada; y 
e) U na o po rcunidad razonable para que las pc rsonas interesadas 
' puedan solicita.r la cancelaci6n d e l registro de una ma rca. 26 
Como podemos o bserva r, son mfnimos quc cad a pais desarro-
llara de una m anera m as amplia en su propia legislaci6 n marcaria . 
U Vcasc Fuente C arcia, Elena de la, El uso de la marca :, JUI if<cu,s jurol,us, Madrid, 
1999, p. 6 1. 
26 TLCAN, an. 1708.4. 
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E. Objeto.r que .re distinguen co11 la morco 
A la pregunta: tque ma rcas se pueden registra r?, podemos res-
ponder: las posibilidades son practicamentc ilimitadas, tanlo para 
productos como para servicios. La doctrina y la legislaci6n acon-
sejan una intcrpretaci6n amplia dcl te rmino "signo", bisicamente 
cualquier signo que goce de fucrLa dislintiva, susceptible de re-
presentaci6n grifica y no prohibido po r la legislaci6n, puede adop-
tarse como marca. 
El tratado d isponc27 que la na turaleza de! producto o servicio 
al que la marca ha de aplicarse no sera obstaculo en ningun caso 
para el registro de la m arca solicitada. 
F. Regla.r sobre lo 11otoriedad de lo marca 
La marca notoriamente conocid~ es una figura muy importante 
en el derecho de ma rcas, y la protecci6n a la mism a constituye 
una parte funda mental del sistema de marcas. Esta protecci6n tuvo 
un comienzo dilicil , y gracias a la doctrina y a la jurisprude ncia 
fu e logrando su reconocimiento hasta los niveles de altu ra que 
ac tualmente se le conceden en el imbito intemacional. 
Dos impo rtantes actores juegan un papel clave para lograr la 
notoriedad d e una ma rca. Po r una parte, e l propio titula r de 
la marca, que con su uso logra la notoriedad y el presrigio --good-
will- de la misma. Y, por o tra pa rte, los consumidores, que como 
afirma Fernandez-Novoa "el publieo de los consumido res es el 
protagonista activo en el proceso d e iniciaci6n y posterio r conso-
lidaci6n de la notoriedad de la marca".28 
De la Fuente Garda afinna que en defi nitiva la fina lidad de la 
protecci6n juridica para estas marcas es reservar el aprecio de 
calidad y prestigio que el titular de las mismas se ha ganado.29 
11 TLCAN, :>rL 1708.5. 
21 Vc:uc fcmandcz-N6'-oa, Carlos, El rt6a,. jur<diu dt la nolDnulad rk la marca. ROM , 
1969, p. 175. 
?9 VCas.c Fue nte C:ucia, Elena de l=i, El wo tu. la marca... . . , al., noc 25, p. 88. 
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Ahora bicn, e n cuanto a las reglas propia mente para la no lo-
riedad de la m a rca, el lratado establece que para delermina r si 
una m arca tiene la calidad de notoriamente conocida, se debe 
lomar e n consideraci6n el conocimiento que de la misma se tenga 
e n el scclor corresporidiente del publico consumido r, inclusive 
aquel conocimiento en el Le rrito rio de Estado miembro q ue sea el 
resulLado de la promoci6n de la marca. Agrega q ue ninguno de 
los Estados miembros exigira que la repulaci6n de la m arca se 
extienda mis a ll i del sector del publico consumidor que n0rmal-
menle Lrate con los productos o servicios e n cuesLi6n. A~icionalmen-
Le, se dispone que el anfculo 6 bis del Convenio de Pads se ap li-
que, con las modificaciones necesarias, a los servicios.30 
Es con venieme mencionar la ulilidad de la Recomendaci6n 
Conjuma Re la ti va a las Disposiciones sobre la Protecci6n de las 
Marcas Notoriamente Conocidas que fue aprobada en una sesi6 n 
conjunta de la Asamblea de la Unio n de Paris para la Protecci6 n 
de la Propiedad Industrial y la Asamblea Genera l d e la OMPI 
en la trigesima cuarta serie de reuniones d e las Asa mbleas de los 
Estados miembros de la OMPI celebradas del 20 al 29 de sep-
Liembre d e 1999. 
Esla recomendaci6n abord a la protecci6n que debera o torgarse 
a una marca notoriamente conocida, mediante la aplicaci6n, mu-
laLis muLandis, de las disposiciones que la _m isma recomendaci6 n 
sei'iala, tendentes a protegerla contra las ma rcas, los identificadores 
comerciales y los nombres de dominio de Internet que esten en 
confliclo con esa marca notoriamente conocida. 
Esta recomendaci6n estudia de manera muy interesante los fac-
to res que deben considerarse para la de terminaci6n de una marca 
notoriamente conocida, factores que representan pa utas que o rien-
tan a la auloridad correspo ndiente en la mencionada d e termina-
ci6n .31 Tambien estudia las marcas conflictivas, los idenLificadores 
come rciales conflictivos y los nombres d e dominio de ln/.em eL con-
fli ctivos. 
10 TLCAN, art. 1708.6 . 
J I Vcasc Rccomcndacion Conjunt:i rclath.i a las Di,posiciones sobrc la Protcccion de 
las MarC\S Noto riamcntc Conocid.u, OMPI, 1999, art. 2. 
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Debe tomarse en cuenta que esta rccomendaci6n actua como 
ta!, es decir no es una norrna tiva en la ma teria, sino quc oricnla 
a los paises o bloques regionales para adccuar su propia legis-
laci6n. 
·G . Durati6n de[ registro 
Reconociendo que el derecho sobre la m arca tienc caracter ex-
clusivo, es deci r la marca registrada confie rc a su titular un d e-
recho exclusivo y que este ticne dos componentes: uno ncgativo 
y otro positivo, siendo el primero de e llos, el ius prohibendi, cl esen-
cial, el derecho marcario conced e al titular de la marca un pe riodo 
de tiempo conocido como "duraci6n de la protecci6n". Po r lo an-
terior, el TLCAN dispone que la duraci6n minima de! registro 
inicial es de d iez aiios y que el registro podra ser rcnovado inde-
fi nidamente por periodos miniinos de diez aiios, siempre que se 
cumplan los requisitos establccidos para su renovaci6n.32 
H . Obligaci.6n de usar la marco y sus modali.dades 
El principio de! uso obligatorio de la marca registrada es ac-
tualmente una de las columnas fundamentales de! d erecho de mar-
cas, y la doctrina espaiiola tiene aponaciones muy valiosas en este 
campo, de entre ellas destaca una obra dedicada exclusivamen te 
al estudio de! principio de! uso de la marca en los diversos mo-
me ntos de la vida de! signo distintivo; su autora, Elena d e la Fuen-
te Garda, analiza pormenorizadamente todos los aspectos relacio-
nados con este principio y la mejor explicaci6n a este apartado 
la enco ntrarem os en su obra.33 
El TLCAN3• regula diversas situaciones relacionadas con e l uso 
obligatorio de la marca registra<:Ia. Inicia otorgando al titular de 
la marca un plazo minimo de dos aiios para iniciar el uso obli-
gatorio Reconoce como razones validas para la fa lta de uso las 
n TLCAN, art. 1708.7. 
Sl Vi:asc Fuente Carcia., Elena de b , El "-'• d, t,, man:a.. •• , cit., noca 25. 
3 4 TLCAN, arL 1708.8, 9 y 10. 
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circunstancias independientes de la voluntad del titula r , mc ncio-
nando ad exemplum las restricciones a las importaciones u otros re-
quisitos o ficialmc nte impuestos, aplicables a productos o servicios 
identificados por la m arca. 
Se a tribuye relieve jurfdico a l uso de la m arca por parte de un 
tercero que haya sido autorizado por el titula r y este controlado 
po r el mismo. Y se prohfbc taxativamente que las panes dificulten 
el uso de las marcas e11 el comercio mediante requisitos especiales, 
ta lcs como c l uso conjun to de dos ma rcas, o un uso quc disminuya 
la funci6n de la marca como indicaci6n de procedencia. 
I. l.icencia y cesi6n de la m.arca 
La marca es un bien inma tcrial de contenido pa trimonia l que 
puedc scr objcto de negocios jurfdicos, y por tanto es neccsario 
precisar dos figuras juridicas reguladas por el TLCAN: la cesi6n 
y la licencia de la m a rca. 
La ccsi6n se diferencia claramente de la licencia . La cesi6 n su-
pone la plena transmisi6 n de la titu laridad de la m arca, mientras 
que la licencia es una simple a utorizaci6n de! uso d el titular de 
la marca a uo tercero, po r lo tanto en la licencia no hay trans-
misi6n de la propiedad de la marca. 
El principio de la libre cesi6n de la marca es el sistem a que 
prevalece hoy claramente con respecto a la cesi6n de la marca, 
mismo que admite sin limitaci6n a lguna la cesi6 n libre de la m a r-
ca, y el TLCAN as( lo regula, senalando que el titula r d e una 
marca registrada tiene d erecho a cederla con o sin la transmisi6 n 
de la empresa a la que pertenezca la marca. 
Por otra parte, la m a rca puede ser objeto de un con trato de 
licencia, en virtud del cua l el titula r de la m arca (licenciante) au-
toriza a un tercero 0icenciatario) a usar la m a rca a cambio de la_ 
regalia (precio) pactada. 
El papel tradicio n a l d e la licencia de m arca es el de cons-
tituir uno de los posibles conductos a traves de los cua les e l titula r 
de la marca registrada puede extender a un nuevo mercado geo-
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gr.Hico la manufactl'.I ra y venta de productos o la distribuci6n de 
servicios baj o la m a rca correspondiente. 
Al considera r la posibilidad de celebrar un con tra to d e licencia 
de m arca, el licencia nte debe pondera r todos los facto res positives 
y negatives implicados en la operaci6n , y una vez decidido a ha-
cerlo, debe seleccionar c uidad osamente a l licencia tario po rque es 
indudable que a traves de la licencia, el titular pone e n m anos 
del licenciata rio el goodwill y la fuerza distin t:iva de la m a rca;3l sin 
olvidar que el publico co nsumidor es el destina tario de las marcas, 
as[ como el _beneficia rio de las funciones q ue deben cumplir las 
mismas marcas. 
El TLCAN regula de m anera muy escueta la cesi6n y la licen-
cia. En relaci6n con la cesi6n, qued6 asentado Hneas arriba, q ue 
el tratado fo rm ula el p1·incipio -hoy domina nte- d e la cesi6n 
lib~e de la _m arca regist rada con indepen~encia de la transmisi6n 
de la empresa a la que pe rtenezca la ma rca. Y con respecto a la 
licencia de ma rca, el tratado se limita a p rohibir las licencias obli-
gatorias de ma rcas. 36 
Las cesiones y licencias de marcas deben insc ribirse a n te la au-
toridad correspondiente de cada parte para q ue pued a producir 
efectos en perj uicio de terceros. Y sabre este punto convicne men-
ciona r el valor de la Recomendaci6n Conjun ta Relativa a las Li-
cencias !JC M arcas adoptada pa r la Asamblea de la U nion de Pa rfs 
para la Protecci6n _de la Propiedad Industrial y la Asamblea Ge-
neral de la OMPI en la trigesima quinta se rie d e re uniones de 
las Asambleas de las Estados mfembros de la OMPI celebrada del 
25 de septiembre a l 3 d e octubre de 2000. 
El prop6sito de esta recomendaci6n es armonizar y simplificar 
los requisitos d e fo rma pa ra la inscripci6n de licencias d e m arcas 
y no es una norma tiva, sino una ori..entaci6n a los pafses o bloques 
regionales para ad ecua r su propia legislaci6n sob re la m a teria. 37 
3S V~ Ferna ndez-Novoa, Carlos, T,tUada sahrt J,ruJw .. ~ cil., nota 20, p. 157. 
36 Tl-CAN, art. 1708. 11. 
37 Vcasc 0 Prcfacio''. Reoomc ndaciOn Conjun~ rdativ;1 ::a las Llcc.ncia.s de Man::a.s, 
OMPI, 2000. 
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J. Excepciones 
En el TLCAN se contempla la posibilidad de que las partes 
implanten lim itaciones del derecho de exclusiva sobre la marca. 
· Enuncia ad exemplunt la limitaci6n relativa a l uso correc to de ter-
minos descriptivos y preve que las partes introduzcan otras excep-
ciones, siempre que se tengan e n cuenta los intereses legitimos del 
titular de la marca y de los terceros.38 
K . Causa.r de no tegistrabilidad 
Las partes- acordaron e n establecer e n e l tratado una serie de 
prohibiciones para impedir que de terminados signos pued an ser 
registrados indebidamcnte. 
La primera prohibici6n se refiere a l registro como marca de 
palabras, a l me nos en espanol, frances o ingles, que designen ge-
nericamente los produc tos o servicios, o los tipos de productos o 
de servicios, a los que la m a rca se a plique . La importancia de 
esta prohibici6n es de caracter prictico princ ipalmente para los 
exportado res mexicanos, ya que los mismos en sus inte ntos 
de exportaci6n a Estados Unidos de America se enfre ntaban a 
barreras no arancelarias, consistentes en que algun ciudadano o 
residente en dic ho pafs habia registrado como ma rca el nombre 
generico en espanol de determinado producto, y cuando el fabri-
cante mexicano pretendia exportarlo, se le impedia, a l tene r en 
su etiqueta o e mpaque, el nombre generico, que l!n tercero ya 
habia registrado como ma rca.39 
La segunda parte de las prohibiciones se refiere a signos que 
contengan o consistan en elementos inmorales o escandalosos, tam-
bien los que induzcan a l publico a error, ademas los que conten-
gan elementos que puedan denigrar o sugerir una falsa relaci6n 
con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, simbolos 
nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o 
a fecten en su reputaci6n.~0 Estas prohibiciones tratan de pro teger 
38 TLCAN, art. 1708. 12. 
39 TLCAN, arL 1708. 13. 
IO TLCAN, arL 1708. 14. 
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por una partc a los consumidores en sus pro pios in lereses Y en 
sus rclacioncs arm6nicas como ente social, asi omo a las parles, 
garantizando la posesi6n y el uso exclusivo d e sus banderas, es-
cudos y otros emblem as. 
3. Aplicacu5n cocr<itiva de los dcrechos de. propi.edad inulatual 
Uno de los principales elementos del capitulo de propiedad in-
telectual de! T LCAN se refiere a las disposiciones sobre procedi-
micntos y rec~rsos intemos cncaminados a la observancia de los 
derechos de propiedad intelecLUa l. Los gobiernos de los tres paises 
signatarios han de asegurarsc que los de rechos de propiedad in-
telectua l pueden hacerse valer en el ma rco d e su lcgislaci6n y de 
que los castigos por infracci6n son lo bastante severos para disua-
dir a los infraclores de n uevas violaciones. 
Debemos recordar que esta pane del capitulo fue negociada y 
elaborada conforme a los lincamientos cstablecidos por el Acuerdo 
sobrc los ADPIC,4 1 generalmente conocido por su a brevia1u ra en 
ingles TRIPs (Trade R.elaUd Aspect.s of lnlelleclual Property R.zght.s), que 
en tr6 en vigor el Io. de enero de 1995,42 sin embargo, se consi-
dera que el tex to del TLCAN es mas claro en muchos conceptos 
y cuenta con una mejor redacci6n. 
Los articulos I 7 14 al I 7 18 del tratado se refieren a la aplicaci6n 
coercitiva de los derechos de propiedad intelec LUal, siendo el titulo 
de cada uno d e ellos, descriptivo de su contenido. Los titu los de 
los mencionados a rticulos encabezan los sucintos co mentarios co-
rrespond ienles a cada uno de ellos- en los siguientes aparcados. 
Es ta parte del capitulo de propiedad intelec tual probable-
m en te es la de m ayor impon ancia y trascendencia, ya q ue los 
sign ificativos acuerdos alcanzados respecto a la protecci6n sustan -
tiva de los derechos de propiedad inte lectual serian inoperantes 
sin un a decuado marco j uidico para hacer efectivos esos derechos 
e n casos de infracci6n por lerceros. 
11 ADPIC y OMC, 1995. 
'2 De.soc cl lo de cncro de 2000, cl Acuc,do sobrc lo, ADPIC aci plcromcnlc , igcn<c 
en Mexico. 
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La nota comun que d ebe caracterizar a tod os los procedimien-
tos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual 
se encuentra en el a rtfculo 17 14 .1 que senala el siguiente principio 
fundamental: el derecho intem o de cada parte debe contener pro-
cedimientos que pcrmitan la ad opci6n de medidas eficaccs contra 
todo acto quc viole los derechos de propiedad intcleclual, inclu-
yendo recursos expcditos para prevenir las infracciones y para de-
salenta r futuras infracciones, debiendose evitar la c reaci6n de ba-
rreras al comercio legitimo y proporcionando salvaguardas contra 
el abuso de los procedimientos. , Los demas puntos que con tiene 
este a rtfculo se pueden resumir de la siguiente manera: procedi-
mientos justos y equitativos;43 decisiones relativas al fondo de un 
asunto;44 posibilidad de revisio n po r una autoridad judicia l;45 au-
sencia de obligaci6n de establecer un sistema judicial distinto .46 
B. Asput,os proce.sales especificos y ruursos en Los procedimienu,s 
cwiles y administralivc,s 
Las disposiciones de esle apartado se refi eren a los siguientes 
punlos: proccdimientos judiciales civiles justos y equi tativos; nor-
mas para la obtenci6n de pruebas; recursos: mandamientos j udi-
ciales, danos y perjuicios, retiro o destrucci6 n de mercancia pi rala 
o falsificada, y o tros recursos; derecho a la informaci6n; indemni-
zaci6n de! dema ndado; aplicaci6n de los principios a procedimien-
tos administrativosY 
., TLCAN, an. 1714.2 . .. TLCAN, arL 171 4.3 . 
4S TLCAN, arL 1714.4. 
46 Tl,CAN, arL 1714.5 
47 TLCAN, arL 1715. 1 a 8. 
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C. M edida.s /ncautoria.s 
Se dictan norrnas rnu y d ctallad as quc cubrcn lo siguiente: me-
didas precautorias ra pidas y eficaces; inaudila altera parle en los casos 
perlinentes; o tros procedimientos; m edidas d e sa lvaguardia contra 
el abuso; compcnsaci6n al de mandado a nte acciones injustas; y 
a plicaci6n de los prin cipios a medidas p reca utorias o rdenadas 
como rcsultacto de proceclimientos administ ra tivos.18 
D. Procedimi.enlos y santion~ penakr 
Se establece que cada una de las pa rtes d ispondra de p rocedi-
mientos y saneiones penales para su a plicaci6n c uando men os en 
los casos de falsificaci6n dolosa o pirate ria ; a pl ica ci6n de pena de 
prisi6n o multas, o ambas; y o rdena r el sec uestro, el decomiso y 
la destrucci6n de merca ncia infracLOra, y d el m a terial y equipo 
ulilizados para la cornisi6n dcl ilfcito .19 
E. Difen.ra de Los derechos de propiuiad inulectual en UJ fionlera 
En un apa n ado muy detallado y extenso se co ntempla n dispo-
siciones rel~civas a : la obligaci6n de proporcionar a los Litulares 
d e derechos asistencia de las auto ridades adua neras; la auto ridad 
competcnte; las m edidas de salvaguardia conn-a el abuso; el dere-
cho de inspecci6n e informaci6n ; la descrucci6n o eliminaci6n de 
m ercancias infractoras; y los recu rsos.50 
41 TLCAN, :ilrt.. 17 16.1 a 8. 
19 TLCAN, an. 17 17. 1 a 3. 
50 TLCAN, art.. 1718.1 a 14. 
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La Consliluc i6n d e M exico es el m a rco regulador d el sistem a 
juridico nacional, por lo que corresponde examina r d os preceptos 
constilucionales: los a rticulos 28 y 133, que interviene n d e enlra da 
en este apartado, es decir en cuanto a la arm onizaci6n de la le-
gislaci6n mexicana e n materia de propiedad intelectual con las 
disposiciones del TLC AN. 
El aniculo 28 de la Constiluci6n d e Mexico esta blece que no 
constituyen monopolios los privilegios que se conceda n po r tiempo 
deterrninado a los a uto res y a rlistas po r la producci6 n de sus obras 
ni los que para e l uso cxclusivo de sus inventos se otorguen a los 
invento res.5 1 En el dictamen de la H . Camara d e Senadorcs sobre 
e l Tratado de Libre Comercio de Ame rica del Norte "se considera 
que el capilulo XVll del tratado es co mpa tible con esta no rma 
constituciona l y con las obligaciones internacion a les convenidas 
por Mexico".52 
Por su parte e l a rticulo I 33 constitucional sei'iala que los tra-
tados celebrados por el presidente de la repub lica con a p robaci6n 
del Senado y q ue esten de ac uerdo con la Constituc i6n, seran la 
Ley Suprema d e la Naci6n.53 • 
Se cuenta ta mbie n con una importanle tesis jurisprudencia l de 
la Suprem a Corte de Justicia de la Nacion que aclara la inlerro-
ganle doctrinal respecto a la j erarqufa de no rmas e n e l derecho 
mexicano. La Suprema Corte de Justic ia en pleno, en su inter-
pretaci6n del a rticulo 133 constituciona l, sostie ne e l c rilerio de que 
; 1 Constiluci6n PoliLica de los Estados Unidos Me.xicanos, art. 28: " ... Tampoco consti-
Luycn monopolios los pri,;lcgios quc por dcLCrminad o ticmpo sc conceda n a los autorcs y 
artistas para la producci6n de sus obras y los quc para uso c.xclusi.-o de sus in.-en,os, sc 
otorgucn :i las in,-cnlOrcs y perfcccion:idorc..s de alguna mcjora~ .. "· 
; 2 Oictamen de la H. Camara de Scnad orcs sobrc cl Tramdo de Libre Comcrcio de 
America dcl NorLC, Mexico, 18 de nO\iembrc de 1993, en cl quc sc aprueba cl TLCAN, 
,i:asc Serrano Miga116n, Fernando, Mi.,i,;,, 01 d ordcn inlonaaonnl tk la propiuwl lllldaJual, 
Mexico, 2000, L 11, p. 652. 
;3 ConstiLUcion Polilica de los Estados Unidos M c.xicanos, arL 133: "Esc., Const.itucion, 
la.s !eyes dcl Congrcso de la Un,6n quc emanen de ella y LOdos los ,raudos quc cstcn de 
acucrdo con l:i mism:., cc.lcbrados ~- que sc cclcbrcn por cl p, csiden LC de la republic:>., con 
aprobacion dcl Scnado, scr:in la Ley Suprcma de «><fa la Union . .. ". 
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los tra tados inte rnaciona les se encu entran en un segundo piano 
inmedia tam en.1.e debaj o de la ley fundamenta l y po r e ncima <lei 
d crecho fed eral y local.54 
Ademas existe en Mexico la Ley sobre Celeb raci6 n de Tratados 
que regula la celebraci6n de tratados y acuerdos inlerinstituciona-
les en cl a mbito intem aciona l, a l que se ajusta eJ TLC AN.55 
En definiti va, el TLCAN cump li6 con los rcquisitos establecidos 
por la legislaci6n a ntes mencionada, y considerando adem as a la 
j urisprudcncia de la Suprema Corte de Justicia, pod emos concluir 
que es claro cl apego del trataclo a l siste ma jurfclico m exicano. 
Ah ora bien , la no rma tividad nacional vigente de la p ropiedad 
ind ustrial se encuen ira en los siguienles orden a mientos: 
• Ley de la Propied ad Industria l. 
• Reglamcnto d e la Ley de la Propied ad Industrial. 
• Decrelo por el que se crea el Instituto M exicano de la 
Propiedad Ind ustrial (IMPI). 
• Rcgla mento d el IMPI. 
• Acucrdo por el que se da a conocer la ta ri fa por los ser-
vicios que presta el IMPL 
• C6digo Pena l Federal. 
• C6digo Federal de Procedimientos Pen ales. 
Pa ra una mejor comprensi6n de la legislaci6n nacion a l vigente, 
es convenienle repasar someramente sus anteced entes m as inme-
•d iatos. 
Desde principios de los a fios ochenta y pa r ticularmente en 1986 
con su adhesion al GA TT, Mexico inici6 formalmente su apertura 
comerciaP6 y su proceso de integraci6n econ6mica con el mundo, 
5 i lnstancia; Plcno de la Sup rem:, Corte de Justici:, de la Naci6n . Locali=ci6n: novena 
cpoca. Fuente: Sc,,a,,a,-iD Juduial dt la Fulaaci6n y su Gau.la, L X, noviembrc de 1999, ICSis 
P. LXXVII./99, p. 46. Ma tcri:i: constitucional, tcsis a islad:i.. Rubro: "Tr:llados intcmacioru-
lcs. sc ubican jerarquicamente por encima de las leycs rcderalcs y en un scgundo piano 
rcspccto de la Constituci6n federal". 
55 Ley sobre la Cclcbraei6 n de Tratados, Publicada en cl Dian,, O.ficial d, la Fedemci6n 
cl 2 de e ne,·o de 1992. 
56 La verdadcra signilicaci6n de la libcralizaci6n comercial de Mexico reside en .cl heeho 
de que cs un cat.1lizador dcl dcsarrollo naciona~ dado que contribuye a incluir a nucvas 
rcgioncs )' cmprc.s:lS en cl .imbiw dcl comcrcio intc.rnacional, veasc OMC, op. cit., no ta 5, 
p. 12. 
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y no ha dejado de aumentar su prescncia en los merca dos inter-
nacionales dcsdc entonces, principa lmentc a traves de la exporta-
ci6n de productos ma nufacturad os.57 En co nsecue ncia , la legis-
laci6n nacio n al sobre la propied ad ind ustri a l tuvo que adquirir 
una form a compa tible con la co rrespo ndien te a la s na cio nes de 
su area come rcia l. 
Una de las leyes que sufri6 modificaciones para adecuarse al 
nuevo contexto intem acional fuc cl o rdenamiento en m ateri a d e 
propicd ad industrial, la antigua Ley d e lnvenciones y Ma rcas . El 
25 de junio de 199 1 se public6 en cl 0ia rio O ficia l de la Fede-
raci6n la Ley de Fomento y Protecci6n a la Propiedad Industrial, 
considerada como una de las mas avanzadas del mund o.58 Esta 
Icy no fue una co nsecuencia del T LCAN (cap1tulo XVII) que en-
tr6 en vigor el I de ene ro de 1994, sino que fue la respuesta d e 
Mexico al C ATI ya los ADPIC (Aspectos de los 0 erechos de Pro-
piedad lntelcctual rclacionados co n el Comercio). 
La Icy de Fo mento y Protecci6n a la Propicdad fntclectual d e 
1991 logr6 conformar, antes dcl TLCAN, un ma rco juridico ver-
dadera menle modem o comparable a l existe nte en los pafses con 
los que Me xico ha mantenido una exte nsa rclaci6 n comercial, 
como son l6gicamente Est.ados Unidos de America y C a nada, pero 
tambien con los euro peos, entre o tros. 
Ademas se previ6 el establecimien to de una instituci6n admi-
nistrativa especializada en el sistem a de pro pied ad industrial en 
Mexico, e l IMPI, como un organismo descen tralizado co n perso-
nalidad juridica y patrinionio propio, que tiene co mo objeto, como 
autoridad administrativa, la aplicaci6n d e toda la legislaci6n rela-
tiva a la propiedad industrial.59 
Sl A pnncipios dcl deccnio de 1980, las exportacioncs mcxicanas depcndian casi exd u-
sivamenlC dcl pctr61eo. Los hidrocarburos, cuyas ven<as exlcriorcs rcprcscnt.aban la principal 
fuenlC de ingrcsos para cl gobiemo, fucron cl p,; ncipal produclO de cxporuci6n d e Mexico 
Y rcprcscnt:1ron hast:1 cl 70¾ de las cxport.aciones lOtalcs dcl pais en 1982. Sin embargo, 
la paut.a de las exporucioncs ha cambiado r.idica lmcnle. En 200 I, cl 89¾ de las cxporta-
cioncs mcxicanas cran produelOS manufac turados, ,·case O MC, op. cil., not:1 5, pp. 11 y 12. 
S3 Esta opini6n de la OMC aparcci6 publicada en cl Examen de las Poliucas Comer-
cialcs, Mhico, octubre de 1997, p. 15. 
S9 Esc,uulO Orginico dcl lnsutu<o Mexicano d e la Propiedad Industrial, a rL I. 
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Ahora veamos la actual legislacion . C u ando entro e n vigor el 
TLC AN el I de e nero de 1994 y al h aber observado el procedi-
miento previsto en el a rticulo 133 de la Constitucion de Mexico, 
pa ra su aprobaci6n , el mencionado TLC AN se convirtio e n Ley 
Suprema de la Unio n, como lo sena la la propia Constitucion. 
A pesar de que pudiera afi rma rse la a utoaplicabilidad de las 
d isposiciones del T LC AN, se prefirio por la reforma a la legisla-
cion o rdinaria en esta ma teria, lo que ha contribuido a crear un 
clima de m ayor seguridad juridica. 
E n general y por fortuna pa ra Mexico, ex istia una simetria cn-
trc el capitulo X VU del TLC AN y la legislacion de propied ad 
ind~stri al de 199 1._ Y asi tenem os que esta legislacio n fue motivo 
d e las reformas y adiciones n ecesarias para (adem as d e q ue se 
vieran refiejados en e lla) dar respuesta plena a los co m promisos 
asumidos en el tra tado, e ntrando en vigor el lo. de octubre de 
1994 baj o el nuevo nombre de Ley de la Propiedad Industria l. 
Diversas razones justificaron las mencionadas reform as y adicio-
n es legisla tivas, sob resaliendo las siguientes: la necesidad de pro-
porcionar al IMPI de la autonomia, as( como de las facul tades 
necesarias con el proposito de convertirse en la a uto ridad admi-
ni"strariva responsable de la aplicacion de la ley en la m ateria ; la 
incorporacion al texto legal ordinario de todos los com promisos 
que e l Estado mexicano se ha obligad o en los distintos trata'clos 
inte m acionales que ha suscrito; la adecuaci6n de las no rmas o 
instituciones que a lo largo de tres anos no habia n logrado ple-
namente su cometido; y la inclusion d e no rtnas sustantivas y pro-
cedimentales justificables en el contexto mexicano, como resultado 
de la experiencia comercial tan intensa d e Mexico c;on o tros pai-
ses, pero principalmente con Estados Unidos de America. Este ul-
timo punto lo vemos actualizado en la siguiente reflexion: la ex.igen-
cia creciente de eficie ncia y agilidad que d ema nda el empresariado 
moderno, y tratando de adaptarse a estas nuevas circunstancias, 
h a obligado a que la Ley de Propiedad Industrial experimente 
adecuaciones, actualizandose en 1997 y 1999, y conservando o 
incrementando en su caso, los niveles de seguridad juridica reque-
ridos. 
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Ahora bien, la Ley de la Pro piedad Ind ustrial pa ra una ad e-
cuada defensa de los de rechos de propiedad intelectua l, expe ri -
ment6 cambios susta nc ia les en 1999. · 
El tema centra l d e esta re forma llamada " penal" en ma teria de 
propiedad industria l se re fie re a la falsificaci6 n dolosa de marcas. 
Las disposic iones correspondientes del TLC AN y de ADPIC ,60 
obligan a las partes a considerar como una actividad delictiva la 
falsificaci6n de marcas en forma do losa a escala comerci.al. La refor-
ma "penal" de 1999 sustituy6 la expresi6 n a escala comerci.al po r la 
de confm de especulaci./m comerci.al.61 Lo a nterio r con e l fi n de facili tar 
la persecuci6 n del delito de falsificaci6 n de marcas, ya que no es 
el monto, la cantidad o el vo lumen de me rc;anda falsificad a lo 
que determinara el eje rcicio de la acci6 n pena l en con t ra de l fal-
sificador, sino el animo perseguido coh la falsifi caci6n con un fin 
<U especulaci6n comerci.al, inde pendientemente de las cantidades en 
que sea detectada la mercanda falsificada . Lo anterior debido a 
casos en que la m ercanda falsificada de tectada no muestre clara-
mente que ha sido producida a escala comerci.al, pero eso s( tod as 
las falsificaciones de m arcas se llevan a cabo con el a nimo de 
especulaci6 n comercial, y aqu[ la prueba presuncio nal desem pena-
ra un papel impo rtante. Esta reforma penal la lleva a cabo Mexico 
en terminos mas generosos pa ra los titula res de ma rcas registradas 
que los previstos en el TLCAN y ADPIC. 
En la misma reforma " penal" se consideran o tros cambios en 
la Ley de la Propiedad Industrial. A manera de ejemplo veamos 
dos de ellos: el incremento de las penas de prisi6 n y multa por 
el delito de falsificaci6n marcaria en forma do losa62 y la . inclusio n 
de un nuevo articulo dirigido espedficamente a ca stigar a los ven-
dedores ambulantes de mercanda que ostente fal sificaci6n de ma r-
cas protegidas por la legislaci6n. 63 
60 Art. 1717.1 dcl TLCAN y arL 61 de ADPIC. 
61 Ley de la Propiedad Industrial: "Articulo 223. Son dcli<0s: ... n . Falsilicar, en forma 
doles., y con !in de cspcculacion comercial, marcas prmegidas por csta Ley". 
62 /bidan, arL 224. 
6J /lndmt, art .. 223 bis. 
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La reforma antes mencionada se involucra tambicn con el C6-
digo Federal de Procedimientos Pena les que conside ra la falsifica-
ci6n marcaria como un delito grave y aspectos procesa les relativos 
al mismo.61 
V . MEXICO EN EL ORDEN CNTERNACIONAL 
DEL DERECHO DE MARCAS 
En este apartado se ofrcce un m a rco general de los compromi-
sos internacionales de M exico en to mo aJ. d erecho de marca s, em-
pezando con el . C onvenio d e Pa ris de I 883 "que constituye, sin 
duda alguna, el corpus tecnicamente mas depurado de normas su-
pranacionales en el ambito d e la propiedad industrial".65 
Mexico ha suscrito los siguientes tratados intemacionales en ma-
teria de derecho marcario: 
I . Convenio d e Pa ris para la Protecci6n d e la Propied ad In-
dustrial, del 20 d e ma rzo de 1883. 
2. Arreglo de Niza Rela livo a la Clasificaci6 n Inte rnaciona l de 
Productos y Se rvic ios para el Registro d e las Marcas, d e l 15 
d e junio de 1967. 
3 . Convenio que establece la OMPI, del 14 de julio de 1967 
en Estocolmo, Suecia. 
4 . Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificaci6n 
Internacional de los elementos figurativos de las marcas, del 12 
de junio de 1973 . 
5 . Tratado de Libre Comercio de America del Norte, en vigor 
el lo. de enero de 1994. 
6. Organizaci6n Mundial de Comercio, acuerdo firmado el 15 
de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos. 
7. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
lntelectuaJ relacionados con el Comercio (ADPIC). Este Acuerdo 
proviene del GATT y es el Anexo I.C del Acuerdo de la OMC 
y entr6 en vigor el Io. d_e enero de 1995, fecha en que qued6 
61 C6digo Federal de Proccdimientos Penalcs, arts. 193 bis y 194. 
6 5 Vc;uc Femindcz-N6"oa, Carlos, TraJ.ada ,obn daedu, ... , cit., noti 20, p. 580. 
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establecida la OMC, como consecuencia de la firma de su Acuer-
do fundatorio del 15 de abril de 1994 e n M a rrakech. 
Mexico no ha suscrito los siguientes Lratados inte rnacionales en 
materia de marcas: 
I. Arreglo de Madrid relativo a l Registro Internaciona l de M a r-
cas de 14 de abril de 189 I y el Protocolo de 1989 concerniem c 
al Arreglo de Madrid de 1891 . 
2. Tratado sobrc Derecho de M a rcas, firmado el 27 de oclubre 
de 1994 en Ginebra. 
Vl. ALCUNAS REFERENC!AS DE LA N0RMATIVA MARCARLA 
. DEL TLCAN AL 0RDENAMIENT0 £.SPAN0L (LEY DE M ARCAS 
DEL 7 DE DICIEM8RE DE 200 I) 
A partir de las disposiciones del Tratado d e Libre Comercio de 
America del None sc haran algunas referencias a dete rminadas 
figuras y normas contenidas e n la nueva Ley de M a rcas espaiiola 
en vigor a partir del 3 1 de julio de 2002.66 Con la finalidad de 
ver la aplicaci6n de esas instituciones juridicas de la propied ad 
industrial en uno de los paises signacarios del TLCAN, las refe-
rencias antes mencionadas se comple me ntara n con observaciones 
a la normativa marcaria vigent~ en M exico. 
Lo anterior nos permitira una mejor comprensi6n de las ties 
normativas antes senaladas, todas ellas son comparables por tener 
elcmentos comunes, derivados en g ra n pane del esfuerzo que re-
present6 la adopci6n por parle de Espana y de M exico (este ul-
timo relacionandolo con el TLCAN), del Acuerdo sabre los AD-
PIC, considerado hasta la fecha como el acuerdo multila teral mas 
complcto sobre propiedad intelectual. 
l . Objttc dt Iii normatwa 
El TLCAN sen.ala como uno de sus · objetivos el contenido en 
el articulo I 02. l d): "Proteger y hacer valer, de man era adecuada 
66 Nucva Ley de Marcas cspaiiola, disposicion final tcrccra. 
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y efectiva , los derechos de propiedad inte lectual e n el te rritorio 
de cada una de las pa rtes". 
La nueva Ley de . M arcas espa nola esta blece en la Exposici6n 
de M otivos I : 
La prcsente Ley ticne por objeto el regimen juridico de los signos 
distintivos, categoria juridica que configura uno de los grandcs cam -
pos de la propiedad industrial. La legislaci6n sobre este tipo de 
propiedad cs competencia exclusiva del Estado, de co nformidad con 
el articulo 149. 1.9 de la Constituci6n (R~ L 1978, 2836; ApNDL 
2875). 
La Ley de la Propiedad Industria l m exica na dispone en el a r-
ticulo 2: 
Esta Icy tiene como o bjeto: ... V. Proteger la propiedad industrial 
mediante la regulaci6n y otorgamiento de patentcs de invenci6n; 
registros de modelos de utilidad, d isei'ios industriales, marcas, y avi -
sos comerciales; publicaci6n de nombres comerciales; declaraci6n de 
protecci6n de denominacioncs de origen, y regulaci6n de secretbs 
industrialcs, y VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad 
industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la 
misma y establecer las sancioncs y penas respecto de ellos. 
Destaca el leng uaje directo de! TLCA.N d e proteger y hacer 
valer los derechos de propiedad intelectuaL D ebemos recordar que 
Estados Unidos de America d estina grandes sumas de dine ro a 
investigaci6n y desarrollo, con su co~ecuente e levada generaci6n 
de activos en e l campo de la propiedad intelectual, adema.s de su 
redituable y dinamica inventiva comercial. Lo anterior explica la 
vigorosa actitud de los negocia dores estadounidenses para obtene r 
una adecuada protecci6n sobre los derechos de su propiedad in-
telecLUa l,67 que si bien es c ierto !es produce grandes dividendos 
67 Los ncgociadorcs mcxkanos tamhicn dcfcndi~on los dcrcchos de propicdad intckc-
tual de Mexico, pucs sc gene.ran invcncioncs y mare.as' quc aportan dcsarrollos de gr.in 
imporu.ncia, aunquc con un volumcn mcnor rcspccto de Esta.dos Unidos de America. Con 
ta1 fin, recordc.mos SOlamcntc dos cjcmplos: cl primcro sobrc patcntcs rclativa a una inven• 
ciOn de MC:xico: la tdcvisiOn a colorcs fuc dcsarroUada por un mcxicano, cl ingc.nicro Gui-
llcnno Gonzilcz Camarena, cl c ual tuvo quc vcndcr su invc.n<o a los cs<adounidcnscs dcbido 
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econ6micos a nivel mundial , tambien es verdad que dejan de per-
cibir enormes cantidadcs de dinero por la piraterfa y falsjficaci6n 
que sufren en esta materia. 
2. Conupw de marca 
El TLCAN establcce en cl articulo I 708. I : "Para los efectos de este 
tratado, una marca cs cua lquier signo o cualquier combinaci6n de 
signos que permita dist.inguir l9s bienes o servicios de una persona 
de los de otra ... ". Este artfculo es muy extenso pues enumera di-
versos signos que pueden conslituir una m arca, pero te rrnina· fa-
cultando a cada una de las partes a que establezcan como con-
dici6n para el registro de las marcas que los signos sean visibles.68 
La nueva Ley de Marcas espariola destaca un nuevo concepto 
de marca, mismo que se encuentra en el artkulo 4. 1: "Se entiende 
por marca todo signo susceptible de representaci6n grafica que 
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de 
una empresa de los de otros". La fracci6 n 2 de este mismo art[culo 
seriala en pa rticular los signos que podran ser marcas, entre los 
cuales se incluye n los sonoros.69 
La Ley de la Propiedad Industria l mexicana dispone en el ar-
tkulo 88: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga 
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el 
mercado". Por separado seriala los signos que pueden constituir 
marca .70 
El concepto de marca en la nueva Ley de ' Marcas espario la de 
200 I tiene diferente redacci6n al contenido en la Ley de M arcas 
de 1988 y ademas incluye la condici6n de que el signo o medio 
sea susceptible de representaci6n grafica, lo que no dispone la Ley 
de Marcas de 1988. 
a la fair.a de capir.al suficicn1< para cxplor.arlo a c.scala comcrc ia l; y cl scgundo cjcmplo soba'C 
signos dis1inti,'Os de MC.xico: la ma.rca "Corona", aplicada a la cc1vcza, y posicio nada e n cl 
mundo cntcro. 
68 TLCAN, arL I 708.1. 
69 Nucva Ley de Marcas cspanola 2001 , arL 4. 
70 Ley de la Pro picdad Industrial, arL 89. 
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3. Duraci6n del registro marcano 
El TLCAN d ispone quc el regislro inicial de una marca lenga 
cua ndo menos una duraci6 n de diez anos y su renovac1on sera 
por periodos no meno res a diez afios indefinidamente , cumpliendo 
los requisilos eslablecidos.71 
Por su parle, la nueva Ley de Marcas cspanola scfiala que e l 
registro de · una marca sc otorga por diez anos, mismos quc sc 
contaran a partir de la fech a de presentaci6n de la solicillld y con 
ren ovaciones por periodos sucesivos d e diez a nos. 72 
La normaliva marcaria mexicana eslablece que el regislro de 
la marca tendra una vigcncia de diez arios, contados dcsdc la 
fccha de presentaci6 n de la solicitud respectiva y con re novaciones 
por periodos de la misma duraci6n.73 
Asi como el registro de la marca conficre a su titular cl dcrccho 
exclusivo para uli lizarla en el lrafico mercan ti l, la renovaci6n de 
la misma impide que expire su vida legal. Tanto Espana como 
M exico han variado e l periodo de vigencia de un regislro de m ar-
ca. Antes de la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 1988, 
e n Espana sc exigia e l plazo de veinte arios.74 En M exico, los 
efectos del registro de una marca duraban diez anos de acuerdo 
a la normativa marcaria de 1942, la normativa de 1976 disminuy6 
el plazo a cinco arios y a partir de 199 1 se conserva en diez anos. 
4 . Marca rerzombrada 
Es menester aclarar terminos y conceptos en este tema. El 
TLCAN y la legislaci6n mexicana en materia de marcas contem-
plan el termino "marca notoriamente conocida" y la nueva Ley 
de Marcas espanola regula la marca noloria y la marca renom-
brada. 75 
11 T LCAN, arL 1708.7. 
71 Nue,-a Ley de M:ircas c>paiiola 200 I, arL 31. 
73 Ley de la Propiedad lnduslrial, arL 95. 
1, Veay_ Fuente Garcia, Elena de la, El uso d, la marra •.. , ciL, nota 25, p. 95 
IS Elena de la Fuente Garcia, c>pccialista en derccho marcario c>paiiol, sciial:,: wAsi 
pucs, c.s prc.ciso difcrcnciar divcrsos <ipos de m:ircas :tlcndicndo al mcnor o mayor grado 
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El TL.CAN sei'iala textualmente: 
Para dctcrminar si una marca es no1oriamen1e conocida, se to mara 
en cucn1a cl conocimicnlo quc de esta se tenga en el sector corres-
pondicntc dcl publico, inclusive aquel conocimicnto en tc rrito rio de 
la Partc quc sea cl rcsultado de la promoci6n de la marca. Ni nguna 
de las panes cxigira quc la rcputaci6n de la ma rca sc exticnda m as 
a.Ila dcl sector dcl publico quc normalmcn te tratc con los bicncs o 
scrvicios en cucsti6n. 76 
La lcgislaci6n marcaria mexicana cstablece lo siguienLe: 
Sc cntcndcri quc una ma rca cs noto riamcntc conocida en M exico, 
cuando un sector dctcrminado dcl publico o de los circulos comer-
cialcs dcl pa.is , conocc la marca come consecuencia de las activida-
dcs comcrcialcs dcsarrolladas en Mexico o en cl extranjero por una 
persona quc cmplca csa marca en relaci6n con sus productos o 
scrvicios, asi come cl conocimicnto que se tenga de la m a rca en el 
tcrrito rio, come consccucncia de la pro moci6n o publicidad de la 
• 77 masma ... 
Y la nueva Ley de Marcas espai'iola de 200 I establece por pri-
mera vez una definici6n legal de marca notoria y marca renom-
brada, y fija el alcance de su protecci6n. Con relaci6n a la ma rca 
notoria sei'iala: 
de c:onocimicnto por los dcstinaurios de las mismas, que son los consumido rc.s. En c stc 
scntido, sc distingucn: marca.s notoriu, marc:::u rcnombradas y marcas fomosa.s". Y a l rcs-
pttlO <xplica: " Eri pnmcr lugar, las m.ucas notorias y se considcran aqucllas marcas q uc 
han sido ulilindas por cl titub.r y quc son conocidas por los seciorcs intcrcsados. Es dccir, 
SC considcran marcas rcconocidas en los circulos y en los ambiios dondc se dcsenvuclvc c l 
product0 idcntificado con u.l mare:,. En scgundo lugu las marcas rcnombrada.s son ma rcas 
con un alio grado de conocimicnio en cl mcrcado, incluso pucdc cxLCndcrsc mis a lla de 
lo, circulos intcrcs:>dos. En I.Creer lugar, las marcas famosa.s, son marcas quc ha n a lcanzado 
cl mi., alto grado de conocimicnio en cl rncrc:,do y quc tic ncn un poclcr de a tracci6 n 
hacia cl publico con absoluu. indcpcndcncia dcl producio quc idcntifocan". Veasc Fuente 
Garcia, Elena de b., Prof1i,,Jt,d indwlnlll ... , cil., not> 19, p. 149. 
76 TLCAN, art. 1708.6. 
77 Ley de b Propicdad lndusirw, arL 90. XV. 
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A los efectos d e csta Ley se e ntendera por marca o nombre com cr-
cial notorios los que, por su volumen de ventas, duracion, intensidad 
o a lcance geografico de su uso, valo racio n o prestigio a lcanzado 
e n cl .mercado o por cu alquier otra causa, sean generalmente co-
nocidos por el sector pertinente del publico a l que se des tina n los 
productos, servicios o actividades que distingan dich a m a rca o nom-
bre comercial. 
Y en cuanto a la marca renombrada, dispone: "Cuando la m ar-
ca o nombre comercia l sean conocidos por el publico en gene ra l, 
se considerara que los mismos son re nombrados y el a lcance de 
la pro tecci6n se extendeni -a cualquier genero de productos, ser-
vicios o actividades". 78 
Estos interesan tes aspectos de la legislaci6n espanola los pode-
mos resumir de la siguiente m anera: la marca notoria es la cono-
cida por el sector pertinente del publico consumido r al que se 
destinan sus bienes o servicios y, estando registrada, se le o torga 
protecci6n por encima del principio de especia lidad segun su grado 
de no toriedad y, si no esta registrada, se facu lta a su titula r no 
solo a que ej ercite la correspondiente acci6n de nulidad, sino ade-
mas a que presente oposici6n a l registro en la via adm inistrativa. 
Ahora bien, cuando la marca es conocida por el publico consu-
midor en general, se le considera renombrada y el a lcance de su 
protecci6n se extiende a cualquier genero de b ienes o servicios. 79 
Lo anterior apoyara, con altos niveles de seguridad jurfdica, a l 
empresariado espanol que cuen ta con marcas de reconocido pres-
tigio, a impulsar la intemacionalizaci6n de las ma rcas renombra-
das espafiolas, ya que representan una gran pa rte del capita l co-
m e rcial en el exterior.80 
78 Nue--a Ley de Marca., cspaiiola 200 I , arL 8.2 y 8.3. Marcas y nombrcs comercialcs 
notorios y rcnombrados rcgislrados. 
79 Nue,-a. Ley de Marca., cspaiiola 2001, Exposicion de Moth·os IV. 
80 VC25C "Las ma.rc:.u rcnombradas csp:i.fiol:i.s, activo c:slratCgico p:ara la intcmacion:,Jj. 
zacion" , Foro de Marca.s Rcnomb,-adas Espaiiolas, Madrid , 2002. 
LAS MARCAS EN EL TLCAN 677 
5. Marca colectioa 
El TLCAN dispone que las m a rcas incluiran las colectivas,81 
pero no agrega nada m as al respecto. 
En cambio, la nueva Ley d e Marcas espai'iola d e 200 1 dedica 
un capitulo a las marcas co lectivas y empicza por definirla de la 
siguiente manera: "Se entiende por marca colectiva todo signo sus- · 
ceptiblc d e representaci6n grafica, de los comprendidos en el apar-
tado 2 del articulo 4o., que sirva para distinguir en cl me rcado 
los productos o servicios de los miembros de una asociaci6n titular 
de la marca de los productos o servicios de otras empresas".82 En· 
la siguiente fracci6n dcl mismo articulo se enuncia la titularidad 
de la ma rca colectiva como sigue: "Solo podran solicitar m arcas 
colectivas 1as asociaciones de productores, fabricantes, comercian-
tes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurfdica, asi 
como las personas jurfdicas de de recho pu.blico".83 
Por su parte, la legislaci6n m exicana no define la marca colec-
liva, se limita a reconocer que las asociaciones o sociedades de 
fabricantes, productores, comercian tes o prestadores de servicios, 
constituidos legalmente " podran solicita r el registro de marca co-
lectiva para distinguir, en el m ercado, los productos o servicios de 
sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros".84 
Ambas no rmativas marca rias, espai'iola y mex.icana, coinciden 
en ex.igir que la solicitud de registro de marca colectiva d ebera 
ser acompai'iada de un reglamento d e uso que contenga los datos 
de identificaci6n de la asociaci6n solicitante, las personas autori-
zadas para utilizar la marca, las condiciones de uso de la marca 
incluyendo las reglas relativas a la calidad de los produc tos o ser-
vicios, y las sanciones, entre otros.85 
81 TLCAN art. 1708. I. 
82 Nueva Ley de Marca. cspaiiola 2001, art. 62.1. 
a, lbidan, -.n. 62.2. 
8♦ Ley de la Propicdad Industrial, art. 96. 
85 Nuc,,. Ley de Marcu de 200 I , art. 63, y Ley de la Propicdad Industrial, art. 97. 
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6. Organo admi11istrativo y media de publicacwn marcarios 
El TLCAN obliga a las partes a o torgar en su tc rritorio, a los 
·nacionales de las o tras pa rtcs, protecci6n y d efensa adecuad a y 
eficaz respecto a los derechos de l_a propied ad intelectual. 
Antes del TLCAN, Mexico dispuso la c reaci6n dcl IMPI, _cuyo 
estatuto organico sena la: " El Instituto M exicano d e la Propicd a d 
Industria l es un organismo dcscentralizado con personalidad juri-
dica y patrimonio propio, que ticne coma obje to, coma autorida d 
administrativa, la a plicaci6n de la Ley de la Prnpiedad Industria l, 
su Regla mento, y demas disposiciones aplicab les a la m a teria".86 
Y la Ley de la Propiedad Ind ustria l dispon e q ue: 
El Instituto editara m ensualmente la Gaceta de la Propi.edad Industrial, 
en la quc sc haran las publicacio nes a quc est.a Ley se reliere y 
dondc sc d ara a conocer cualquier in formacion de intc res sobrc la 
propicdad industrial y las demis ma terias que sc d eterminen. Los 
actos que consten en dicho o rgano de in fo rmacion surtiran efectos 
ante terceros a parti r dcl d ia siguicntc a la fech a en que se po nga 
en circulacion , mism a quc dcbera hacerse constar en cada ejcm -
pla r.87 
Por su parte, la nueva legislaci6n espanola establece que la so-
licitud, fa concesi6n y los d emas actos y negocios juridicos que 
a fecten a los derechos de pro pied ad industri a l sabre marcas y 
nombres com erciales, se inscribiran en el Registro de Marcas. Y 
agrega: 
El Registro de M a rcas tendra caracte r umco en todo el territorio 
nacional y su llevanza corrcspondera a la O!icina Espanola de Pa-
tentes y Marcas, sin perjuicio de las compete ncias quc en materia 
de cjccuc io n d e la legislacion de propiedad industrial corresponde n 
a las Comunidades A uto nom as, segun se d esarrolla en esta Lcy.88 
86 Estatuto Org,inico dcl lnsUlUIO Mexicano de la Propicdad lndwtri:tl, an. I. 
87 Ley de la Propiedad Industrial, art. 8. 
88 Nucva Ley de Marcas cspai\ola 2001 , a rt. I. 
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Y por sepa rado sei'iala: 
La Oficina Espa nola de Pa tcntes y Marcas publicara pc riodicamentc 
el Boulln Ojicial de la Propi.edad lnduslrial en c l que sc insertarin las 
solicitudes, rcsoluc io ncs y nolificacio nes rela tivas a l servicio y a los 
proccdimien1os de las distintas modalidad es d e pro picdad industrial, 
conformc a lo que disponga en sus respcclivas lcgislaciones.89 
7. Marcas en Internet 
El TLCAN es o miso en cuanto a la utilizaci6n d e las m a rcas 
en lnte:rnet, esto se explica en razon d e la fecha en que se negoci6 
dicho tra tado por c uanto a que el desarrollo tecnol6gico y comer-
cial del l nte:rnet no era ta n significativo como en la ac tua lidad, pero 
lo extrano es que la Ley de M a rcas espa i'io la del 7 d e diciembre 
de 2001 no conte mpla expresamente la menciona da utilizaci6n de 
marcas e n Internet, a pesar de ser ta n reciente dicha no rma tiva 
ma rcaria espa fiola. La nueva Ley d e Marcas espa no la contiene 
unicamente dos m enciones rela tivas a este campo, una en el "ar-
ticulo 34. Derechos conferidos po r la marca . .. . 3. C ua ndo se cum-
plan las condiciones enumeradas en el apartado anterio r podra 
prohibirse, en especia l: e) Usar el signo en redes de comunicaci6n 
telema ticas y como nombre de dominio ... ", y Ia o tra se refie re a 
nombres de d ominio en la red, y es como sigue : 
D isposicio n adicional decimoscxta. Proycclo d e Ley de nombres de 
d ominio en la red. El Gobicmo, en cl plazo oportuno y lras los 
cstudios y consultas que fucrcn ncccsarios, remitir.i al C ongrcso d e 
los Diputados un proyeclo de Ley sobre los nombres incluidos en 
cl dominio en la red de pais de primer nivcl «.es». La regulacion 
se inspirar.i, cnlrc olros, en los criterios aplicados a los· signos dis-
tintivos protcgidos por la legislaci6 n de propiedad industrial. 
Por lo ante rior, es conveniente comentar aunque sea brevemen-
te, la Recomendaci6n Conjunta relativa a las Disposiciones sobre 
la Protecci6n de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad In-
89 N ucva Ley de Marca., cspaiiola 200 I, Disposicio n adicional sc><ca. Boldfn O.fo:i,J ,k la 
Propidad /nth,slntd, I. 
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dustrial sobre Signos en InumeL, adop tada durantc un periodo con-
junto de sesiones de la Asamblea d e la Union de Paris p ara la 
Pro tecci6n de la Propiedad Industrial y la ~amblea General d e 
la OMPI, durantc la trigesim a sexta serie d e reuniones de las 
Asambleas de los Estados mic mbros de la OMPI, celebrad as del 
24 de septiembre a l 3 de octubre de 2001 . 
El objetivo de las ctisposiciones de esta recomendaci6n es crear 
un marco juridico claro pa ra los titula res d e m arcas que desean 
usar sus rnarcas en lntemeL, participando en la evoluci6n dcl co-
mercio electr6nico. De tal m anera que sc podra determinar si en 
virtud de la legislaci6n aplicable de un Estado miembro, la utili-
zaci6n de un signo distintivo e n frllemeL ha ·contribuido a la ad-
quisici6n, mantenimiento o infracci6n de una marca, o tambien 
si ta l utilizaci6n constituye un acto d e competencia d esleal, .asi 
como poder determina r las medidas correctivas corrcspondientes. 
De esta ma nera, la OMPI colabora en cl desarrollo progrcsivo 
de! derecho internacional de la propiedad intelectua l. 
La recomendaci6n no pretende dar una de linici6n exha ustiva 
de! termino l ntemeL, sino una sencilla descripci6n en la que el te r-
mino Internet hace referencia a " un medio interactivo de comuni-
caci6 n que contiene informaci6 n que es simulta nea e inmediata-
mente acccsible, indepenctiente mente de la ubicaci6n territorial, 
para los miembros del publico desde el lugar y en el m omento 
que eUos clijan" .90 
Tomando en consideraci6n la velocidad <lei desarrollo tecnol6gico 
del sector de este moderno m ectio de comunicaci6n, una delini-
c i6n del termino lnumet podria quedar muy rapidamente obsoleta. 
Las ctisposicioncs que contiene esta recomendaci6n no constitu-
yen una normativa de propiedad intelectua l para lnumeL, m as bien 
est.in destinadas a s-ervir de orientaci6n para la aplicaci6n de la 
legislaci6n de cada pais o de los bloques regionales con relaci6n , 
a los problemas de tipo juridico que pudieran suscitarse por la 
utilizaci6n de marcas en lntemeL. 
90 Vc.asc Rccomcndacion Conjunta rclariva a las Oisposicioncs sobre la Proteccio n de 
las Marcas y otros Oercchos de Propiedad Industrial sobre Signos en lnlDntl, OMPI, 200 I, 
an. I. 
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T e niendo en cuenla quc la principal caracleristica d e lntemet es 
su "ca raclc r mundial" q ue pone a p rueba la natu raleza territorial 
de las leyes nacionales o regio na les en vigor, esta situaci6n resul -
tante ex.ige detcrminadas mod ificaciones en las legis laciones d e pai-
scs o regiones con cl prop6sito de conceder un nivel adecuado de 
protecci6n e n b1Lemet a m a rcas y a o tros derechos sobre signos 
d isLinLivos. Este cs el caso de los Estados miembros del T LC AN, 
asi como de Espa na, que son objelo de cstuclio en el presente 
trabaj o, adecuando su legislaci6n en ma teria marcaria a lnLemel. 
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